A know-how 0Osszetevo szerepe és jelent6sége szabadalmi és védjegy licencia
szerz6désekben

(Az ezerarcu know-how)

Lantos Mihaly, szabadalmi igyvivd, LES Magyarorszag KHE, elndk
A Szellemi Tulajdon Vildgnapja alkalmaval 2011. 04. 27-én elhangzott el6adas szerkesztett véltozata

Amikor innovéciordl, az altala elért sikerekrdl, eredményekrél beszéliink, akkor megle-
het6sen nehéz utdlag megallapitani, hogy valéjaban melyek voltak azok a tényezdk, amelyek
a siker eléréséhez a legnagyobb mértékben hozzajarultak és mely koriilmények tudnak
hosszu id6n at kedvez6 piaci poziciét biztositani. Az innovacio korai fazisdban ezen tényez6k
és a biztositasukhoz sziikséges raforditasok (pénzben, idGben és személyi feltételekben) csak
nagyon gondos elemz& munkdaval, masok tapasztalatain okulva becstilhet6k fel, és akkor sem
pontosan. A korai fazisu innovaciok értéke, kiilonosen forgalmi értéke éppen a magas kocka-
zatok miatt aranytalanul csekély.

A fentiek elismerése mellett, a hazai viszonyokat ismerve megallapithatd, hogy a kudarcban
végz6do innovacids probalkozasok szama itthon még a magas kockazathoz mérten is arany-
talanul magas, és ez olyan kérdés, amely mellett nem lehet elsiklani, hiszen szamos magyar
kutato, feltalald, akik itthon nem érvényesiiltek, kiilféldon megfelel6 gazdasagi feltételek
kozott komoly sikereket arattak.

A kedvez6tlen statisztika mogott nagyon sok tényezd huzédik, kozottiik azonban kiemelkedé
helyet foglal el, hogy az érdekeltek (itt nemcsak a feltaldldkra, innovativ mihelyekre és
vallalatokra, hanem a gazdasag mikodését meghatarozo szerepl6kre is gondolhatunk) el6tt
nem vilagos, hogy egy sikeres innovacié hatterében milyen tényezék huzdédnak. Nem vildgos
tovabba, hogy ezek feltételeinek biztositdsa mely fazisokban milyen koéltségraforditdasokkal
jar, mely dontéseket mikor kell és lehet meghozni, és mely részfeladatok végrehajtdsanak mi
az atlagos id6szikséglete. Ugyancsak nem egyértelmd, hogy egyes dontések meghozatalanak
elmulasztasa milyen kovetkezményekkel jar.

A jelen el6addsnak nem célja az itt feltett kérdéseknek a részletes megvalaszolasa, hanem
minddssze annyi, hogy rairanyitsa a figyelmet arra, hogy az emlitett problémak jelentés része
szorosan 0Osszefligg a talalmanyokhoz és védjegyekhez kapcsoldédd specidlis ismeretekkel, a
know-how-al. A know how az iparjogvédelemben egyik mostohagyereke, vele sokkal keve-
sebbet foglalkoznak, mint amennyit jelent6sége miatt érdemelne. A Szellemi Tulajdon
Vildgnapja jo alkalmat kinal arra, hogy a figyelmet rdiranyitsuk a know jelent8ségére,
megmutassuk annak sokoldaltisagat és felhivjuk a figyelmet arra, hogy a benne rejlé értékek-
kel milyen formaban lehet hatékonyan gazdalkodni.

Szinte kozismert tény, hogy a klasszikus iparjogvédelem eszkozei kozil a legnagyobb szerepe
a szabadalom és védjegy intézményeinek van, ugyanakkor, ha az oltalom targyat képezé
piaci megoldasok Uzleti értékét vizsgdljuk, akkor érezzik, hogy ezen oltalmak [étezése
onmagaban még nem tudja az Uzleti sikert garantalni. Ezek a kizardlagos jogok a teljes lzleti
rendszernek csak a szilard, jol korilhatdrolt vazat alkotjak, és ehhez a know-how korilbelil



olyan elengedhetetleniil és jelentGségteljesen kapcsolddik, mint ahogy csontjainkhoz az
izmok és az izlletek. A kivant funkcid tehat a kodifikalt kizardlagos jogok és a hozzajuk
tapado know how elemek egylittmdikodése, kdlcsonhatdsa révén tud érvényesiilni.

A know how definicidjaval sokan kisérleteztek, a fogalom legegyszer(ibben olyan nem
nyilvanos, ugyanakkor gazdasagi értékkel bird ismeretek dsszességét jelenti, mely valakinek
(dltaldban gazdalkodd szervezetnek) rogzitett formaban (tehat személyektdl flggetlenil)
rendelkezésére all. A know how fogalmara szamos egyéb meghatdrozas is sziiletett, de itt
nem a pontos fogalom-meghatdrozas, hanem a mogotte 1évé tartalom megértése, sokoldalu
megnyilvanuldasainak megismerése és a rajuk vonatkozd szabdlyozdsok értelmes haszndlata
bir jelent&séggel.

A know how szerepe és tartalma nagymértékben eltér attol fliggben, hogy valamely mdszaki
megoldashoz kapcsolédd, un. technikai know how-ra vagy inkdbb a piaci jelenléttel
Osszefligg6, a minGséggel vagy marketinggel, reklamozassal kapcsolatos, un. (zleti know
how-ra vonatkozik.

Technolégiai know how

Egy szabadalmi leirdsban az Uj muszaki megoldas lényegét csak olyan részlegességgel
ismertetik, amely a megoldds szakember szdmara torténé megvalodsitdsahoz elenged-
hetetlenlil szikséges, ennél tobbet vagy konkrétabbat egy szabadalmi leirastdl nem is
varhatunk el. Ahhoz, hogy az Uj megoldasbdl innovacios eredmény és piaci siker legyen, az
alap megoldason még sokat kell gondolkozni, fejleszteni. A fejlesztésre tobb iranyban van
szikség, melyek egyike a konstrukcido optimalizalasa és tovabbfejlesztése, majd az ehhez
szikséges gyartastechnoldgia és szerszamok, eszkozok létrehozdsa. Ez utdbbi sokszor
visszahat magara a konstrukciora, és a fejlesztésnek a konstrukcion és a technolégian kivil a
koltségek csokkentésére, optimalizadlasara is ki kell terjednie. Ezek a tényez6k egymassal
szoros kolcsonhatdasban vannak, a koltségek kihatnak a technoldgiara, szerszamokra, ennek
pedig hatdsa van a szerkezeti kialakitasra. A piaci megjelenést az itt vazoltakon kiviil komoly
és sokoldalu ellenérzéseknek, teszteknek, vizsgalatoknak kell megel6znie, és ha ezen a
terlileten valamely probléma meril fel, ismét vissza kell nyulni a konstrukciéhoz és a
technolégidhoz.

Az emlitett korilmények miatt mondhatd, hogy a taldlmany megalkotdsa és a piacra vitele
kozott, ha az anyagi raforditasokat nézziik és a taldlmany alapgondolatdhoz vald eljutas
koltségeit egységnyinek vesszik, akkor a piacképes megoldasig vezetd uton legaldbb 10-20-
szoros, esetenként ennél is magasabb koltségraforditassal kell szamolni.

Kilonosen igaz ez a gyogyszerkutatas teriiletén, ahol az engedélyezéshez sziikséges pre-
klinikai, és kiilonb6z6 klinikai fazisok egyre névekvé koltségeket emésztenek fel, melyek tébb
nagysagrenddel meghaladjak az uj kémiai szerkezet |étrehozasdval kapcsolatos koltségeket.

Természetesen a létrehozott megolddas piaci értéke is a raforditott koltségekkel aranyosan
egyre nagyobb lesz.

Azok a nem nyilvdnos ismeretek, amelyek a termék vagy technoldgiai piaci értékét
meghatdrozzak, dont6 tényez6t jelentenek egyrészt a termék dranak alakitdsdban, masrészt



abban az esetben, amikor a termék értékesitése helyett licencia szerz6dés keretében a
tényleges hasznositasra harmadik személyeknek engedélyt adunk.

A technolégiai know how jelentGsége elsGsorban szabadalmi licencia szerz6déseknél,
technoldgia transzfer lgyleteknél kiemelkedé.

Uzleti know how

Ahhoz, hogy a mar piacképes terméket a piac be is fogadja, marketingre (hirdetésekre,
internetes eszk6z0k alkalmazasara), Ugynoki és értékesitési haldzat kialakitdsara, a garancia
feltételeinek biztositasara és szamos egyéb tényez6re, nevezetesen a fogyasztok igényeinek
felmérésére, a termék poziciondldsara és lzleti kapcsolatokra van sziikség. Ezek egyittesen
szintén a szorosan vett know-how részeit képezik és a kialakitasukkal kapcsolatos rafor-
ditasok 6sszemérhetSk vagy magasabbak lehetnek a technolégiai know-how 6sszetevikénél.
A technoldgiai know how a termék el6allitasanal és/vagy az elGallitds mas részére torténd
engedélyezésénél bir meghatdrozd jelentdséggel, addig az Gzleti know how a termék teljes
értékesitési ciklusat atfogja, s6t azon tul is mutat, miutan a marketing eszkdzok jelentGs
része nem egy konkrét termékhez, hanem az azt elGallité vagy forgalmazo viéllalathoz kap-
csoladik.

A fentiekkel még nem meritettik ki a know-how 0Osszes elemét, mert ha egy termék vagy
termékcsalad folyamatosan jelen van a piacon, akkor — ha megfelel6en gondoskodnak a
termék és/vagy a gyartd és/vagy forgalmazod azonosithatdsagardl, példaul jol megvalasztott
markanevek és védjegyek hasznalata révén, akkor a fogyasztdk piaci értékitéletét a
kialakitott brand (védjegyek és markanevek Gsszessége) hordozza. A piacon ezért a direkt
jogi oltalmat élvez6 védjegy éppoly meghatdrozd szerepet tolt be, mint amit a mdszaki
ujdonsagok kapcsan a szabadalmak, nevezetesen piaci kizarélagossagot teremt. A védjegyek
sem tudjak 6nalléan szerepliket betodlteni, ha hasznalatukhoz nem kapcsolédnak hatékony és
homogén minéségvédelmi intézkedések, megfelel6 értékesitési és csomagolasi politika,
értékesitési és piaci ismeretek, a fogyasztokkal és altaldban a tarsadalommal Osszefliggé
konkrét fogyasztdi ismeretek és magatartas, amibe a szponzorizacio és a fejlett marketing is
beletartozik. Nem elhanyagolhaté a markatulajdonosoknak a magatartasa a piacon fellépé
hamisitasok, utdnzasok, kaldzkoddsok megakadalyozasdra vagy lekiizdésére. Az itt vazolt
tényez6k egyiittesen a know-how kereskedelmi, piaci dsszetev6i. Ertékiiket akkor tudjuk
igazan felbecsiilni, ha azokra a hires franchise lancolatokra gondolunk, amelyek mogott jogi
oltalmat a védjegy, értéket pedig a bevezetett kereskedelmi vagy Uzleti know-how képez.
Egy bevezetett brand hasznalata az értékesité lancba belépd Uj szerepl6k részére a piaci
kockdazat csokkentésében és a felbecstilhet6 piaci forgalomban nyilvanul meg.

A know-how ezen tulajdonsagai miatt ezerarci, minden Osszetev@je fontos és lényeges,
ugyanakkor igazi értékének realizdldsdhoz a mogotte lévs ipari tulajdonjogok (példaul

szabadalom és védjegy) |étezése szlikséges.

A know-how jogi megkozelitése



q

Fogalmilag a Ptk. ( 1959. évi IV. torvény) 86. §-anak (4) bekezdésében szabalyozott vagyoni
értékl gazdasdagi, miszaki, szervezési ismeret és tapasztalat.

Ez a meghatdrozas burkoltan magdban foglalja, hogy ne legyen kozkincs, és a jogosultnak
fliz6djon érdeke ezen tudas titokban tartdsahoz.

Az oltalom tartalma: a jogosult személyiségi jogi igényeket érvényesithet a Ptk. szabalyai
szerint, és kovetelheti, hogy a jogtalanul hasznald részesitse 6t a vagyoni eredményben. Ez a
negativ megfogalmazas visszatartd erejli, nincs pozitiv megfogalmazasa annak, amit a
gyakorlat mar hosszu ideje igazol: a know how hasznositdsa fejében a jogosult dijat
kovetelhet. Erre alapot a know-how mint tulajdoni elem birtokkénti felfogdsa teremt.

A Ptk. Ujraszabdlyozasdnak vitajdhoz dr. Bobrovszky Jend, a WIPO nyugalmazott igazgatdja
érdekes tanulmanyban szolt hozza ,Rejtélyek és Fortélyok cimen, mely tobbek kézott a MIE
honlapjan is olvashaté. Ennek minden gondolata kiilon szakmai élvezet, de itt sajnos nincs
id6 és lehetGség ennek részletes ismertetésére. Bobrovszky a know how oltalmaval kapcso-
latban a TRIPS Egyezményben leirtak kovetkezetes alkalmazasat javasolja, és részletesen
kifejti, hogy a szabalyozast sem annadl tdgabban, sem szlikebben nem érdemes vagy célszer(
kialakitani, és minden olyan torekvés eleve kudarcra van itélve, amely a know how szdmara
akar korlatozottan is, de valamely abszolut szerkezet(i jogviszony létrehozdasara iranyul.

A tanulmany kilonos el6nye, hogy jog- és gazdasagtorténeti agakon vezeti le a know how
szabdlyozasanak a kialakulasat és jelentdségét.

A know how jellegét tekintve az Uzleti titok egy sajatos valfaja, annal szlikebb, ugyanakkor a
szellemi vagyon egy nagyon fontos Gsszetevdje, és helye els6sorban a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos szabalyozasok kozott van.

Hogyan szabdlyoz a TRIPS?
a TRIPS 39.1 és 2. cikke, melynek alcime:
»Nyilvdnossagra nem hozott adatok védelme:

(1) A tisztességtelen versennyel szembeni hatékony védelemnek a Pdrizsi Egyezmény (1967)
10 bis cikkében el6irt mdédon torténé biztositasa sordan a Tagok oltalmat biztositanak a 2.
pont szerint nyilvanossagra nem hozott informacioénak és a 3. pont szerint a kormanyok vagy
kormanyzati szervek rendelkezésére bocsatott adatoknak.

(2) A természetes vagy jogi személyeknek lehetGséget kell adni arra, hogy a jogosan
ellenérzésiik ala tartozd informacidnak a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes
maddon, hozzajaruldsuk nélkiill masok altal vald megszerzését vagy felhaszndlasat és
nyilvanossagra hozatalat megakaddlyozzak mindaddig, amig az ilyen informacié:

— titkos abban az értelemben, hogy mint egységes egész vagy elemei barmely megjelenése
és Osszedllitasa daltalanosan nem ismert, vagy kdénnyen nem ismerhet6 meg az olyan
korokben mozgd személyek szdmdra, akik rendes koérilmények kozott az emlitett
informacidval foglalkoznak;

— kereskedelmi értékkel rendelkezik, mivel titkos; és



— titokban tartasa érdekében az adatok felett ellen6rzés gyakorlasara feljogositott személy a
kortilményekhez képest ésszer( lépést tett.”

Mennyivel szlikebb az lzleti titoknal? Mert az Gzleti titoknak nem feltétele, hogy:
-Masok szdmara (is) értékkel birjon

-vilagviszonylatban ne legyen ismert, illetve az adott formdban legfeljebb csak nehezen
lehessen hozza eljutni

Megnyilvanulasi formdja: a jelenlegi szabdlyozas nem irja el6, hogy rogzitett formaban alljon
rendelkezésre, de egyéb masodlagos, hozza tapadd ismérvek alapjan ez ma mar
kovetelménynek tekinthetd, mert:

-gazdasagi tarsasag vagyonaba apportalhaté

- masok szamara nem lehet érték az, ami csak egy vagy tobb személy fejében vagy
képességeiben all rendelkezésre, ennek nincs targyiasult, személytél figgetlen megjelenése.

Mint emlitettiik, nem abszolut szerkezet( jog, ugyanakkor vannak elemei melyek a kodifikalt
ipari tulajdonéihoz hasonlitanak:

-szabadon atruhdzhaté

-hasznositdsa (hasznalata) ellenérték fejében torténhet

-a feleknek érdeke a nyilvanossag kizardsa

-hasznositdsi szerz6dés esetén a felek kozott tartds bizalmi viszonyt keletkeztet.
A know how korlatai:

-A megoldasra fliggetlen kutatas-fejlesztés révén mdsok is ratalalhatnak, sét esetleg arra
szabadalmi oltalmat is szerezhetnek (titokban tartas kockazata)

-az altaldnos vagy adott ipardgi fejl6dés révén érdektelenné valik (pl. a technika elavult, Uj
mas elven alapulé megoldasok sziiletnek, a kapcsolatrendszer elavul, stb.)

A know how id&allésaga:

Az emlitett korlatok eleve kihatnak arra az id6tartamra, amelyen beliil a know how értékkel
bir.



Minden kodifikalt oltalmi formanak van egy torvényben rogzitett id6tartama, a konkrét
oltalmat ezen beliil a jogosult érdekeitél fliggden tartjak fenn. Ez szabadalmaknal 20 év,
védjegyeknél tobbszordsen 10 év, hasznalati mintaknal 10 év, és formatervezési mintdknal
Ot szakaszban legfeljebb 25 év.

Bar a know how id6tartamadra alapértelmezés nincs, talalunk olyan jogi analdgiat, mely arra
utal, hogy a know how oltalmi ideje a szabadaloméndl rovidebb, lényegében a haszndlati
mintaoltalomra rogzitett 10 évvel vethet6 egybe. Ezt a megkdzelitést aldtdmasztja a
86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet, mely a technoldgia-atadasi megallapodasok egyes
csoportjainak a versenykorlatozas tilalma aldl torténd mentesitésérél szoél:

Idézet a jogszabalybdl:
1. § (8) Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentestilés hatalya a kovetkezd id6tartamra terjed ki:
a) szabadalmi licencia esetén a szabadalmi oltalom fennallasanak idejére;

b) know-how hasznositasa esetén attél az id6ponttdl szamitott tiz évre, amikor a hasznositd
els6 alkalommal forgalomba hozta a hasznositas targyat képezd terméket, de legfeljebb
addig, amig a know-how nem vaélik kozkinccsé vagy egyébként nem veszti el vagyoni értékét.

(9) Vegyes licenciaszerz6dés esetén az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesiilés hatalya a (8)
bekezdés a)-b) pontjaiban meghatarozott id6tartamok koziil a hosszabbikra terjed ki.

Bar itt a mentesilés idGbeli hatalyat szabalyozzak, jol lathatd, hogy ez az id6tartam
egybeesik a szabdlyozott jog fenndllasdnak id6tartamadval, ezért ebbdl visszafelé
kovetkeztethetiink a know how id6tartamanak alapértelmezésére.

Az eddigiekben adott magyardzatok, fogalmak értelmezése nélkil nem juthattunk el a jelen
el6adas fécimében foglaltakhoz, nevezetesen a know how elemek jelent6ségéhez a
szabadalmi és védjegy licencia szerz6désekben.

Szabadalmi licenciaszerz6dések esetében:

1. A Know how létezése dont6en meghatdrozza az lgylet értékét, nélkile az lgylet
esetleg létre sem j6hetett volna, vagy csak sokkal kedvezétlenebb feltételekkel.

2. Alicenciaszerz6dés vonatkozhat a koz6s tovabbfejlesztésekre is, azaz nemcsak a mar
meglévé know how, hanem a kdzdsen létrehozandé is a szerz6dés targykorébe kerdil.
Az idézett jogszabdlybdl |athatd, hogy a vegyes szerz6déseknél az oltalmi id6 a
szabadalmak id6tartamaval azonos, tehat a vegyes szerz6dés a know how alapvetGen
rovid idejét kétszeresre nyujthatja.

3. A szabadalmi oltalom fenndlldsa csak vélelmezett jog. A szabadalom esetleges
érvénytelenitése esetén a know how 6sszetevé masodik tartdpillér, biztositék, mely
alapot ad a royalty tovabbi fizetésére (esetleg csak 30-50 %) mértékben csok-
kentetten.



4. Meghatdrozd jelentGsége van a dijkulcs mértékének és a kezdeti egydsszegl
licenciadij nagysaganak meghatdrozasaban.

5. Azdltal, hogy az alap technolégiat szabadalom védi, harmadik személyek szamara
visszatarto hatdst gyakorol azzal kapcsolatban, hogy a szabadalom targyaba esé know
how sajat kifejlesztésére energiat forditsanak, mert ezzel szabadalombitorlast
kovethetnek el.

6. FGleg a licenciatargyaldsok kezdetén a know how 0Osszetevs létezése azonnali
dijffizetési jogcimet képez, nem kell a fizetéssel megvarni a szabadalom
engedélyezését. A napjainkban tapasztalt elhizodd engedélyezési eljardsok isme-
retében ez a tényez6 egyre nagyobb jelentdséggel bir.

Vegyes védjegy és know how szerz6déseknél

1. Aszabadalmakhoz hasonldan az (izleti know how |étezése értéknovel6 tényezd.

2. A know how —hoz f(iz6d6 piaci eredmények visszahatnak a védjegyek értékére: minél
nagyobb az Uzleti siker, annal nagyobb az érték is.

3. A know how segiti a haszndlatot, id6vel annak mértéke akar johirtivé is teheti a
védjegyet. A védjegy oltalmi kére nem olyan egyértelmlen meghatdrozott, mint
szabadalmak esetében, és az oltalom alatt allé tartomany annal szélesebb, minél
inkabb hasznalt vagy johirl a védjegy. Ez segiti a bitorlok elleni fellépést és szélesiti
azt a savot, amelyen belldl masok nem kaphatnak kizardlagos jogot. Mindez ismét
visszahat, noveli a marka értékét.

4. A licenciaszerz6dés kikotései, kiilonosen pedig a minGség megtartdsara és az exkluziv
értékesitési csatornak hasznalatanak vonatkozd elGirdsok segitséget adhatnak a
jogkimerilés elleni harcban. llyenre talalunk példat az EB Dior dontésében, vagy a
FSvarosi [tél6tablanak az I-parfiméria ellen hozott, a védjegybitorlast megéllapitd
itéletében, mely szerint egy presztizs illatszert nem lehet jogosulatlanul, nem
presztizs korilmények mellett interneten arusitani.

5. A minGség tartds fenntartdsaval noveli az altaldnos goodwillt. Egy adott védjegy
ugyanis nemcsak maganak a terméknek az értékét néveli, hanem visszahat a gyarto
markanevének goodwilljére is, azaz a jogosultnak a konkrét licenciaszerz6déssel nem
érintett markaneve is értékesebbé vdlhat.



