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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) Az Iparjogvédelmi és Szerz6i Jogi Szemle 2011. oktdberi szamanak Kiilfoldi hirek az
iparjogvédelem teriiletérdl cimii cikkében az Egyesiilt Allamokra vonatkoz6 részben besza-
moltunk arrél, hogy amikor e sorok ir6ja a magyar unios elndkség keretében 2011. majus
17-én a Gellért Szalloban rendezett vacsoran meginterjivolta az Egyesiilt Allamok Szaba-
dalmi és Védjegyhivatala (USPTO) elnokét, Davis Kappos urat, az annak a reményének
adott kifejezést, hogy az elnoknek még ebben a torvénykezési ciklusban maddja lesz alairni
a szabadalmi reform torvénytervezetét. Ezt a kozlést az alabbi mondat kovette: ,,Kappos
elnok bizakoddsa azonban megalapozatlannak tinik egy cikk alapjan”, amelyet kivonatolva
ismertettiink. Orémmel kell megéllapitanunk, hogy ez a pesszimista mondat utélag meg-
alapozatlannak bizonyult, mert Obama elnck 2011. szeptember 16-an alairta a Leahy-Smith
America Invents Act-nek nevezett 1j szabadalmi torvényt.

Minthogy el6z6leg kiilonbségek voltak a Szendtus és a Képvisel6haz éltal elfogadott két
torvénytervezet kozott, a Képvisel6haz torvénytervezete egy szenatusi bizottsag elé keriilt,
amely azt egyeztette a Szendtus torvénytervezetével. Ezutdn a Szendtus 2011. szeptember
8-an 89:9 aranyban megszavazta az 4j torvényt.

A 150 oldal terjedelm 1j szabadalmi torvény jelentés mértékben megvéltoztatja az ame-
rikai szabadalmi rendszert, mégpedig nem csak magat a torvényt, hanem az USPTO admi-
nisztrativ eljarasait is.

Az aldbbiakban roviden 6sszefoglaljuk az 4j torvény legfontosabb rendelkezéseit, ame-
lyek azonnal, 10 nap, 60 nap vagy 18 hénap mulva lépnek hatalyba.

a) Attérés a feltaldlsi elvrdl a bejelentdi elvre. Ennek megfelelden a szabadalmi jogok a be-
jelentési napon alapulnak, nem pedig a feltalalasi iddponton. Ez a rendelkezés a torvénybe
iktatast kovet6 18 honap eltelte utan 1ép hatalyba.

Ha egy késébbi bejelentd bizonyitani tudja, hogy egy korabbi bejelentési nappal rendelke-
z6, ugyanazt a talalmdanyt igényl6 bejelentd taldlmanya a kés6bbi bejelentésb6l szarmazik,
a Szabadalmi Fellebbezési Tanacs (Patent Trial and Appeal Board) elutasithatja a korabbi
bejelentés igénypontjait.

b) Engedélyezés utani feliilvizsgalat (post grant review) kérelmezhet6 a szabadalom en-
gedélyezésétdl szamitott kilenc honapon beliil. Itt a kérelmez6 az érvénytelenség barmilyen
okara hivatkozhat.

* Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
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¢) Felek kozotti feliilvizsgalat (inter partes review) kérelmezhetd a szabadalom engedélye-
zését kovetd kilenc hdonap eltelte utan. Itt a kérelmezé az érvénytelenség bizonyitasara csak
kordbbi szabadalmakra és nyomtatott publikaciokra hivatkozhat.

d) Egy engedélyezett szabadalom kiegészité vizsgalatat (supplementary examination) egy
szabadalomtulajdonos kérheti. Ebben az eljarasban az USPTO csak olyan informaciét fog
figyelembe venni, amely a szabadalmazhatdséggal kapcsolatban lényeges 1j kérdést vet fel.

e) Az egyéves tiirelmi id6 (grace period) csak az olyan nyomtatott publikacidkra vonat-
kozik, amelyek a bejelent6tél vagy olyan személyt8l szarmaznak, aki a taldlmanyt a beje-
lent6td] szarmaztatta. Ez a rendelkezés a torvénybeiktatast koveté 18 honap eltelte utan 1ép
hatalyba.

f) A régi torvény szerint a nyilvanos hasznalat vagy forgalmazas a bejelentés napja el6tt
tobb, mint 12 hénappal akkor gatolta a szabadalmazast, ha az Egyesiilt Allamokban tértént.
Az 4j térvény szerint barhol a vilagon torténd nyilvanos hasznélat vagy forgalmazas a beje-
lentés napjat megel6z6 12 honap el6tt gatja a szabadalmazasnak.

g) A korabbi kereskedelmi felhasznalas nem mindsiil szabadalombitorlasnak.

h) Bizonyos addstratégiak kizarasa a szabadalmazasbol.

i) Bizonyos iizleti mdédszerekre vonatkozé szabadalmak érvényességének kétségbe von-
hatosaga.

7) Az USPTO jogosult lesz felallitani szatellithivatalokat.

k) Hivatali ombudsman kinevezése.

) Az USPTO jogosult lesz bejelentéseket kijelolni soron kiviili vizsgalatra.

m) Az USPTO jogosult lesz dijmegallapitasra.

n) Az USPTO jogosult lesz a dijak egy részének megtartasara sajat céljainak fedezeteként,
azonban a Kongresszus tovabbra is gyakorolhat bizonyos ellendrzést a hivatali anyagi for-
rasok folott.

0) Az engedélyezés utani Ujboli vizsgalati dontések esetében a Szovetségi Fellebbezési
Birésag (CAFC) lesz az egyetlen fellebbezési birdsag.

p) A Gj torvény hatalybalépését kovet6 tiz nap eltelte utan minden dij 15%-kal fog nove-
kedni. Ezek az emelt dijak mindaddig érvényben maradnak, amig az USPTO elnéke don-
tést nem hoz az 4j dijtablazatrdl, amihez viszont arra lesz sziikség, hogy publikalja a javasolt
dijakat, és lehetévé tegye az érdekeltek hozzaszolasat, mielStt az 4j dijak hatalyba lépnek.

2011. november 15-t6l kezdve a nem elektronikus tton, hanem papiron benyujtott szaba-
dalmi bejelentések esetében 400 USD pétilletéket kell leroni.

q) A torvény létrehozza a ,mikrobejelent6k” kategoriajat (idetartoznak példaul az egye-
temek), szdmukra az illetékek 75%-kal cs6kkennek.

r) Az Gj dijtablazat hatalybalépésével egyidejiileg fog hatalyba 1épni a soron kiviili vizs-
galat kérelmezésének lehetGsége, amelyet a hivatali elnok ebben az évben korabban mar ja-
vasolt, de a javaslat megvaldsitasat koltségvetési okokbol elhalasztotta. A soron kiviili vizs-
galat kérelmezésének illetéke 4800 USD lesz, de ez az sszeg kisvallalatok esetében 50%-kal
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csokken. Az ilyen vizsgalat kérelmezésének feltétele, hogy a bejelentés ne tartalmazzon 30
igénypontnal tobbet, amelyek koziil legfeljebb négy lehet fiiggetlen igénypont.

s) Az interferenciaeljaras és a Fellebbezési és Interferenciatanacs (Board of Patent Appeals
and Interferences) megsziintetése, és az utobbi helyett a Szabadalmi Fellebbezési Tandcs
létrehozasa.

t) Annak megerGsitése, hogy jogi tandcsadé megbizasanak hidnya nem hasznalhaté fel
szandékos bitorlas bizonyitékaként.

u) Csak olyan maganszemélyek indithatnak pert hamis megjelolés miatti kartéritésért, akik
bizonyitani tudjdk, hogy a hamis megjel6lés eredményeként versenyhatranyt szenvedtek.

v) Az emberi szervek szabadalmazasidnak azonnali tilalma.

x) Annak a lehet6ségnek a megsziinése 2011. szeptember 16-atdl kezdve, hogy egy szaba-
dalmat érvénytelennek lehessen mindsiteni azért, mert nem ismerteti a taldlmany legjobb
megvaldsitasi modjat (best mode), amit azonban a torvény 112. szakasza alapjan tovébbra
is ismertetni kell.

y) A CAFC birai az USPTO-ban télthetnek majd szabadalmijoggyakorlat-szerzési idot.

B) Az Amerikai Egyesiilt Allamok Uzleti és Ipari Tandcsa (US Business & Industry
Council, USBIC) 2011. szeptember elején tajékoztatdst adott a Szenatus tagjainak az uj
amerikaj szabadalmi toérvényrél, amely korabban szabadalmireform-térvényként (Patent
Reform Act) volt ismert. A tdjékoztatds célja az volt, hogy megismertessék a Szenatust az
4j térvénnyel kapcsolatos szamos problémaval. A szakértdi csoport tagja volt tobbek kozott
Paul Michel, a CAFC nyugalmazott fobirdja, aki ramutatott tobbek kozott arra, hogy az
engedélyezés utdni feliilvizsgalat lehet6vé teszi, hogy a szabadalom megaddsat akar tiz évvel
is elhalasszak. A f6bird szerint az Gj térvény visszalépést jelent, és nem fog 1j munkahelye-
ket teremteni. Emellett lassitani fogja az engedélyezési eljarast, és igy novelni fogja a fliggd
szabadalmi bejelentések szamat.

Miként az el6z6, A) pontban lattuk, mindez nem gétolta meg a Szenatust abban, hogy
szeptember 8-an megszavazza az 4j torvényt.

C) A Szovetségi Fellebbezési Birosag 2011. majus 25-én adott teljes tandcsban (en banc)
véleményt a Therasense, Inc. (Therasense) v. Becton, Dickinson & Co. (Becton)-iigyben (a
tovabbiakban: Therasense-ligy). Ez a vélemény megvaltoztatta a tisztességtelen magatartas-
ra vonatkoz¢ dllitas elleni védekezés megalapozasanak kovetelményeit, mert a CAFC ebben
az Ugyben szigoritotta a tisztességtelen magatartds bizonyitasaval kapcsolatos kovetelmé-
nyeket. Az USPTO jelenleg tanulmanyozza ezt a véleményt, és e tanulmanyozas eredmé-
nye befolyasolni fogja jelenlegi gyakorlatat, kiillondsen azt, amely olyan technika allasara
és tdjékoztatasra vonatkozik, amelyet egy szabadalmi bejelentés eldvizsgalata alatt ki kell
nyilvanitani.

A Therasense-iigyben a CAFC megallapitotta, hogy egy szabadalmi bejelentés elévizsga-
lata alatt kihagyott hivatkozds csak akkor lényeges (material), ha kizdrdsa miatt az igény-
pontot vagy a szabadalmat nem engedélyezték volna. Ez szigorubb szabély, mint a jelenlegi.
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A CAFC azt is megallapitotta, hogy vilagosan és meggy6z8en kell bizonyitani a bejelentd sa-
jatos becsapasi szandékat. Emellett azonban nem megengedhetd ,,csuszdskéla” alkalmazasa
a tisztességtelen magatartas megallapitasakor; mds szavakkal: a fontossag erés bizonyitasan
alapulé szandék gyenge bizonyitasa nem elegendd, mert vilagos és meggy6z6 bizonyitékkal
kell alatdmasztani a bejelenté altali becsapasnak mind a fontossagat, mind a szandékat.

Az ligy el6zménye, hogy a Therasense [amelyet késébb megvésarolt az Abbott Laboratories
(Abbott)] 5,820,551 szammal szabadalmat (’551-es szabadalom) kapott eldobhato vérglitkdz-
prébacsikokra vonatkoz6 technolégidra. Ezeknek a csikoknak a hasznalatakor a vérmintaban
levé gliikdz mennyiségét egy elektrod segitségével olvassak le. A 1. igénypont (az egyetlen
fuiggetlen igénypont) egyszer hasznalhaté eldobhat elektrédcsikra vonatkozott.

A szabadalmi bejelentés elGvizsgélati eljarasdban megnevezett technika élldsahoz tarto-
zott a Therasense egy korabbi sajat szabadalma, amely az elektrdd szennyez8dését gatld
membranokat foglalt magaban; ezzel szemben a vizsgélt szabadalom 1. igénypontja sze-
rint az elektréd nem tartalmaz membrant. Az el6vizsgalat soran megallapitottdk, hogy a
membran hidnya révén a talalmany megkiilonboztethetd a Therasense korabbi szabadalma-
ban foglaltaktol, és a Therasense benyujtott egy olyan nyilatkozatot, amely azt bizonyitotta,
hogy egy szakember szerint a korabbi szabadalomhoz sziikséges a membran hasznélata. Ezt
megel6zéen azonban az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) el6tti parhuzamos bejelentés
tigyében a bejelentd képviseldje ugyanilyen nyilatkozatot hasznalt eredményesen arra, hogy
a taldlmanyt megkiilonboztesse egy olyan anterioritastél, amely membran hasznalataval
egylitt ismertetett egy probacsikot. Ekkor a bejelent$ képviseldje arra utalt, hogy a memb-
ran nem volt sziikséges a permeabilitas szabalyozasdhoz.

Az’551-es szabadalom engedélyezését kovetden a Becton pert inditott a Therasense (ak-
kor mar Abbott) ellen, és azt kérte a korzeti birdsagtol: allapitsa meg, hogy az 6 eldob-
hat6 gliikdzesikja nem bitorolja az Abbott két szabadalmat. Az Abbott ellenkérelemben
kérte annak megallapitasat, hogy a Becton bitorolja az ’551-es szabadalmat és két masik
szabadalmat. A korzeti birdsag megallapitotta, hogy a Becton nem bitorolja a két masik
szabadalmat, azonban az ’551-es szabadalmat érvénytelennek talalta annak kovetkeztében,
hogy az Abbott az’551-es szabadalom elvizsgélata alatt elmulasztotta benyujtani azt a nyi-
latkozatot, amelyet az ESZH el6tt nydjtott be, és amely nyilatkozat bizonyitékul szolgalt a
Therasense kordbban engedélyezett szabadalma tigyében.

A CAFC véleményét a Legfelsébb Birdsag dltal tisztességtelen magatartassal kapcsola-
tos tigyekben hozott dontésekre alapozta. A tébbségi vélemény megjegyezte, hogy ezek az
igyek kiillonosen példatlan tisztességtelen magatartdssal, igy hamis tantuskodassal, hamis
bizonyiték gyartasaval és bizonyiték elhallgatdsaval voltak kapcsolatosak, és az egyik ilyen
tigy olyan, szandékosan megtervezett és gondosan végrehajtott cselszévésekre vonatkozott,
amelyek nemcsak az USPTO-t, hanem a birdsagokat is becsaptak. A CAFC azonban azt is
megjegyezte, hogy a Legfelsébb Bir6sag altal targyalt tigyek kozott olyan is akadt, ahol a
tisztességtelen magatartas csupan informacionak az USPTO el6tti elhallgatasa volt.
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A tisztességtelen magatartds 1ényeges elemével kapcsolatban a CAFC megallapitotta, hogy
egy bejelentd dltali sajatos becsapasi szandék megallapitasahoz egy vélt bitorlonak vilagos és
meggy6z6 modon kell bizonyitania, hogy a bejelentd az USPTO becsapasanak sajatos szan-
dékaval jart el. Mas szavakkal: azt kell bizonyitani, hogy a bejelentd ismerte a hivatkozast,
tudta, hogy az lényeges volt, és szandékosan dontott a hivatkozas visszatartasa mellett. A
becsapas szandékanak bizonyitasdhoz nem elegendd egyszertien az, ha nem tudnak johi-
szemUl magyarazatot adni arra, hogy miért tartottak vissza egy 1ényeges hivatkozast.

Ha az USPTO befejezte a Therasense-dontés elemzését, ez jelentGsen befolyasolhatja a
folyamatban levé szabadalmi elévizsgalatok menetét, és valtozasokat eredményezhet az
anterioritasok benyujtasi eljardsaban és a benyujtott hivatkozasok minéségében. Az ilyen
valtozasok meghatdrozasakor az USPTO megkisérelheti javitani az elévizsgalati eljaras ha-
tékonysagat és a megadott szabadalmak min6ségét.

D) A Spectralytics, Inc. v. Cortis Corp.-igyben a CAFC dontése megallapitja, hogy egy
szabadalmas szamara megnovelt kdrtérités megitélésekor a birosag figyelembe veheti, hogy
az alperes kapott-e szabadalmi tigyvivéi szakvéleményt. Ilyen szakvélemény hidnya a CAFC
szerint olyan tényezd, amelyet az als6foku birdsagnak figyelembe kell vennie, amikor meg-
tagadja az emelt szintl kartéritést.

E) Jelenleg a CAFC elétt var elbiralasra az Association for Molecular Pathology, et al. v.
United States Patent and Trademark Office, et al.-iigy, amelyben a dontést tudésok, orvosok
és betegek egyarant nagy érdeklédéssel varjak, de szakemberek szerint a végleges dontést a
Legfelsdbb Birdsag fogja meghozni.

2011. aprilis 4-én a Myriad Genetics Inc. (Genetics), az American Civil Liberties Union
(ACLU) és az amerikai kormany szdbeli targyalason vett részt egy harom birébdl all6 tanacs
el6tt Washingtonban egy fellebbezési tigyben, amelynek az alapjat Robert Sweet szovetségi
bird 2010. mérciusi dontése képezte. Sweet bird ugy dontott, hogy a humangenetikai anyag
nem oltalmazhat6 szabadalommal. E véleményének alatdmasztdsara a Genetics hét szabadal-
mat hozta fel, amelyek mell- és méhrakkal kozvetleniil kapcsolatban allo génszekvencidkra
vonatkoztak, és ugy dontott, hogy ezek a szabadalmak érvénytelenek egy szazéves legfelsbb
birésagi dontés alapjan, amely tiltja a természetben talalhatd termékek szabadalmazasat.

A CAFC-nek a fellebbezés kapcsan két kérdést kell megvalaszolnia: 1. a felperesnek joga
van-e kérni a Genetics szabadalmainak az érvénytelenitését; és igenld esetben 2. az elkiilo-
nitett DNS szabadalmazhaté-e?

Az tigy 2009-ben kezd6dott, amikor az ACLU bepanaszolta a Genetics-et olyan n6k ne-
vében, akik tudni akartdk, hogy hordoznak-e mell- és méhrakgéneket, azonban a vizsgala-
tot tul koltségesnek talaltak.

A CAFC el6tt az ACLU érveinek felsorakoztatdsakor azt allitotta, hogy a DNS egy, a ter-
mészetben talalt anyag, és igy a Legfels6bb Birdsag iranymutatasa szerint nem szabadal-
mazhat6, mert a DNS-en végzett laboratériumi véltoztatdsok nem adnak az elkiilonitett
DNS-nek megkiilonboztetd nevet, jelleget vagy alkalmazast.
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»Az emberi gén egy természeti termék, és nem szabadalmazhat6 jobban, mint egy emberi
vese” — mondta az ACLU a CAFC el6tt. ,,A korzeti birdsag dontése, amely kimondta, hogy
a humdn gének nem szabadalmazhatok, gy6zelem volt az eszmék szabad dramlasa terén,
és fontos orvosi és tudomanyos haladashoz vezethet. A fellebbezési birésagnak fenn kell
tartania ezt a dontést.”

A fellebbezés érdemére térve a Genetics azzal érvelt, hogy az elkiilonitett DNS nem talél-
hat6 a természetben, és létezését csupan a human talalékonysagnak koszonheti. A Genetics
kovetkeztetése szerint az USPTO évtizedek 6ta engedélyez szabadalmat ezen a teriileten, és
a biotechnolégiai ipar azon alapul, hogy az elkiilonitett DNS szabadalmazhat6. Ha a CAFC
megsemmisitené az elkiilonitett DNS-re vonatkozo6 &sszes szabadalmat, jelent6sen karo-
sodndnak a biotechnolégiai ipar alapjai.

A targyaldson részt vevé egyik szakértd, Kristin L. Yohannan az USPTO iranyelveire
(Guidelines) hivatkozott, amelyek szerint az elkiilonitett DNS szabadalmazhato, ha elkiilo-
nités utan tisztitjak, és ha a megfelel$ proteint azonositjak. A Genetics azt allitja, hogy egy
DNS sajatos részének az elkiilonitése kemény munkat és emberi talalékonysagot igényel,
és mindkettd olyan dolog, amit a szabadalmi rendszer jutalmazni hivatott. Ha a CAFC az
ACLU-nak adna igazat, ez hatrdnyosan befolyasolna a biotechnoldgiai ipart, amely arra a
megallapodasra épiilt, hogy az elkiilonitett DNS, illetve gének szabadalmazhatok.

A CAFC dontése 2011 végén vagy 2012 elején varhato.

F) Az USPTO Védjegy-fellebbezési Tanacsa (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)
2011. januar 28-4n hozott dontést az In re Jonathan Drew Inc d/b/a Drew Estate (Drew)-
iigyben.

Az tigy el6zménye, hogy a Drew az USPTO-nal kérelmet nyujtott be a KUBA KUBA véd-
jegy lajstromozasa irant szivarokra, amit a hivatal elutasitott. Ez ellen a bejelentd fellebbe-
zést nyujtott be a TTAB-nél. Ennek dontése azzal a megallapitassal kezdédik, hogy a CAFC
probaja arra nézve, hogy egy védjegy els6dlegesen foldrajzilag félrevezetéen megtéveszt-e,
a védjegytorvény (Lanham Act) 2(e)(3) szakasza alapjan annak megallapitasabdl all, hogy

- a védjegy elsddleges jelentése egy altaldnosan ismert foldrajzi hely-e;

- a fogyasztdk valdszintleg (tévesen) azt gondoljak-e, hogy az aruk errdl a helyr6l szar-
maznak; és

— a félrevezetés lényeges tényez6-e a fogyasztok dontésében.

A bejelent6 f6 érve az volt, hogy - a védjegy szamos egyéb jelentése és a ,,Cuba” sz6 ki-
ejtési killonbségei folytan — a fogyasztdk a védjegyet nem azonositandk Kuba allammal. A
TTAB azonban elutasitotta ezeket az érveket.

Elészor megjegyezte, hogy a ,,Kuba” sz6 egy betliben tér el a ,,Cuba” sz6tdl, de mindket-
tének a megjelenése és az ejtése hasonlo, és abban sincs semmi szokatlan, hogy angolban
a C betit K bettivel helyettesitik. Emellett a ,kuba” sz ismétlése onmagéban nem térit el a
szonak a jelentésétol.
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Masodszor a TTAB elutasitotta azt az érvet, hogy a fogyasztok a védjegyet a ,,Kuba” sz6
mas jelentésével tarsitanak, killonosen a XVI. szazadi afrikai Kuba kiralysaggal. A Wikipedia
szerint ez az afrikai kiralysag els6sorban textilidk, nem pedig szivarok révén valt hiressé.
A TTAB szerint a védjegy els6dleges jelentését kell figyelembe venni azokkal az arukkal
kapcsolatban, amelyeken a védjegyet hasznaljak. Kuba a szivarjairdl hires, és bar a bejelen-
ték arui nem szarmaznak Kubabol, a fogyasztok valdszintileg azt gondolnak, hogy az aruk
Kubabdl szarmaznak. A TTAB a bejelent6nek azt az érvét is elutasitotta, hogy a fogyasztok
nem gondolndk, hogy az druk kubai szdrmazdstiak, mert az amerikai kormany Kubaval
szemben embargot vezetett be.

Végiil a proba harmadik és végsé elemével kapcsolatban a TTAB leszogezte: szitkséges,
hogy legyen egy arra vonatkozo jelzés, hogy az érdekelt fogyasztok jelentGs részét 1énye-
gesen befolyasolja a védjegy foldrajzi jelentése. A TTAB megallapitotta, hogy a szivarok
Kuba fontos termékei, és Kuba magas mindségti szivarjairdl ismert. Ezért a fogyasztoknak
legalabb egy lényeges részét befolyasolna a hamis f6ldrajzi megjelolés az druk vasarlasakor.

Igy a TTAB elutasitotta a KUBA KUBA védjegy lajstromozésa iranti kérelmet, mert meg-
er6sitést nyert, hogy a védjegy els6dlegesen foldrajzilag félrevezetéen volt megtéveszto.

Ausztrilia

Ausztraliaban jol megalapozott gyakorlat, hogy egy igénypont nélkiil6zi az Gjdonsagot, ha
minden egyes lényeges vonasa ki van nyilvanitva egy korabbi dokumentumban. Kevésbé
vildgos azonban, hogy milyen szintd kinyilvanitds szitkséges az ujdonsagrontashoz, kiilo-
noésen kémiai tigyekben.

Hagyomadnyosan egyértelmi az a kovetelmény, hogy a kinyilvanitasnak lehet6vé kell ten-
nie a szakember szdmara a talalmany gyakorlatba vételét: ,A korabbi allitdsnak olyannak
kell lennie, hogy egy altalanos tudasu szakember azonnal felfogja, megértse, és képes legyen
a gyakorlatban alkalmazni a taldlmanyt anélkiil, hogy sziiksége lenne tovabbi kisérletek
végzésére és tovabbi tajékoztatas nyerésére, miel6tt a talalmanyt hasznalni tudnd” [az Angol
Kancellaria Birésag (English Court of Chancery) dontése a Hill v. Evans-iigyben, amelyet
megerdsitett az Ausztral FelsGbirosag]. Az utdbbi években azonban ilyen téren kovetkezet-
lenség tapasztalhatd, amely kétségessé teszi a megvaldsithatdsagi kovetelményt olyan ese-
tekben, amikor az igénypont vegytiletre vonatkozik: az Apotex v. Sanofi-Aventis-tigyben az
Ausztral Fels6birosag dontése szerint ,,ahol a korabbi publikacié pontosan kinyilvanitja azt,
ami igényelve van, tjdonsagrontasrol van szo”

Ebbdl a dontésbdl adddd nyilvanvald fesziiltség keriilt felszinre az Albany Molecular
Research (AMR) v. Alphapharm-tiigyben, ahol az AMR a birdsagnal fellebbezést nyujtott be.
A szabadalmi bejelentés f6igénypontja a para-regioizomer fexofenadinre vonatkozott.
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Az elséfoki birésagon Jessup bironak azt kellett megallapitania, hogy j-e a lényegileg
tiszta fexofenadinre vonatkozé igénypont. A legkozelebbi anterioritds ugyanis kinyilvani-
totta az elkiilonitett vegyiiletet, azonban nem ismertetett mddszert az elkiilonitett vegytilet
el6allitasara. Szakértdi bizonyitas alapos megfontolasa utan Jessup bird arra a kovetkezte-
tésre jutott, hogy az anterioritas példaiban ismertetett instrukcidk kévetése a fexofenadin
és az alabbi képletli vegytilet (amely a para-regioizomer fexofenadin meta-regioizomerje)
keverékéhez, nem pedig elkiilonitett fexofenadinhez vezet.
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Jessup bird ugy érezte, hogy 6t koti a Lundbeck v. Alphapharm, illetve az Apotex v. Sanofi-
Aventis-igyben hozott dontés. Ezért megallapitotta, hogy ,,a legkozelebbi vegyiilet pontos
névvel val6 kinyilvanitasa egy anterioritdsban 6nmagéaban elegendé az Gjdonsagrontashoz”,
nincs sziikség annak bizonyitasara, hogy az anterioritas lehet6vé teszi az igényelt vegyiilet
eléallitasat.

A birénak ez az érvelése ahhoz a szokatlan eredményhez vezet, hogy bar a vonatkozé
igénypontok feltalaloi tevékenységen alapulnak, nélkiilozik az Gjdonsagot. Ezért Jessup bird
megvonta az AMR-szabadalom vonatkozé igénypontjait. Dontése az AMR fellebbezése mi-
att figg6ben van.

Ausztria

Az Osztrak Legfelsébb Birdsag (OLB) 2011. februar 16-i dontésében behatdan vizs-
galta a gyogyaszati termékekre vonatkozé kiegészit$ oltalmi tanusitvany (ergdnzendes
Schutzzertifikat, eS) jogi hatélyait és osszefiiggését a szabadalmi jogokkal. A bonyolult dén-
tés értékes tajékoztatdst nydjt a vonatkozd ideiglenes intézkedési eljarasokrol.
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A felperes egy 2009. junius 1-jén lejar6 eurdpai szabadalom tulajdonosa volt. E szabada-
lom gyoégydszati termékére 2014. jinius 1-jén lejard kiegészité oltalmi tanusitvanyt (eS2)
kapott, amelyet azonban az alperes érvénytelennek tekintett, mert tudomasa volt egy masik
kiegészit oltalmi tanusitvanyrol (eS1), amely az alperes szerint ugyanazon a hatéanyagon
alapult. Ezért az alperes azzal érvelt, hogy az eS2-t a gyogyaszati termékek kiegészit oltal-
mara vonatkozd 469/2009 unids rendelet alapjan nem lehetett volna kiadni.

A szabadalom oltalmi idejének lejarata utdn az alperes kérte a szabadalom oltalmi ideje
alatt elrendelt ideiglenes intézkedés felfiiggesztését, azzal érvelve, hogy a szabadalom lejart,
ezért csak az eS2 vonatkozott az igyre, és azt érvénytelennek kellett tekinteni.

Déntésében az OLB ramutatott, hogy az 1768/92 szamu uni6s rendelet alapjan engedé-
lyezett kiegészitd oltalmi tanusitvanyt — atmeneti rendelkezések hianyaban - a gyogyasza-
ti termékek kiegészitd oltalmdra vonatkozd 469/2009 szamu uniés rendelet szabalyozza.
Minthogy azonban egy tanusitvany elnyerésének feltételeit a megadas idépontjaban érvé-
nyes jogi helyzet szerint kell meghatérozni, a 469/2009 szamu unids rendelet alkalmazasa
sem elényt, sem hatranyt nem okoz a kiegészit6 oltalmi tanusitvany tulajdonosa szamara.

Az OLB megillapitotta, hogy egy ideiglenes intézkedésre vonatkoz6 eljardsban csak kor-
latozott eszkozok allnak rendelkezésére, amelyek nem engedik meg szdmara, hogy eltérjen
egy szabadalom vagy egy kiegészit$ oltalmi tanusitvany érvényességének a feltételezésétol.
Ezért a birdsag dontését a kiegészitd oltalmi tanusitvany érvényességére alapozta. Az alpe-
res nem tudott kielégitd ellenbizonyitékkal szolgalni.

Torvényvaltozas folytdn egy ideiglenes intézkedés felfiiggesztésének feltételeire vonatko-
26 dontést most az osztrak végrehajtasi térvény altalanos rendelkezései (nem pedig a szaba-
dalmi térvény) szabalyozzak. Bar a végrehajtasi torvény rendelkezik arrdl, hogy lehetdség
van felfiiggesztésre, ha elegendd pénziigyi biztositékot nyudjtanak, az OLB annak a néze-
tének adott kifejezést, hogy ilyen eszkoz szabadalmi (és kiegészitd oltalmi tanusitvanyos)
igyekben nem vehetd igénybe, mert egy bitorlasi tigy folytatasdanak kovetkezményeit nem
lehet kell6 biztonsaggal el6re latni.

Brazilia

A) A Szellemi Tulajdon Vilagszervezete (WIPO) a Global Innovation Index-szel egyiitt
2011 juniusdban azt a tajékoztatast adta, hogy Brazilia az innovdci6 teriiletén a tavalyi 60.
helyett idén a 47. helyet foglalja el. Ennek eredményeként Brazilia megel6zte Oroszorszagot,
Argentindt és Indiat. Az els6 helyet — harom fokozatot ugorva — Svajc foglalja el.

A Brazil Szabadalmi Hivatal elndke, Jorge Avila bejelentette, hogy a hivatal a kovetkezd
két évben tovabbi 400 szabadalmi elévizsgaldt kivan felvenni annak érdekében, hogy 2014-
re csokkenteni lehessen a vizsgéalatlan bejelentések szamat. Becslések szerint az 6j szabadal-
mi bejelentések szama 2011-ben megkozelitSleg 35 000 lesz.
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B) Brazilia tudomanyos, technoldgiai és innovacids minisztere 2011 juliusaban részt vett
egy braziliai innovacids park létrehozasanak alairasi iinnepségén. A parkot a févarosban,
Brazilidban, kb. 15 millié redl (mintegy 8,5 millié dollar) koltséggel fogjak berendezni.

Dél-Afrika

A most targyalt iigy egy borkombinat és egy borexportdr cég kozotti vitara vonatkozik a
SWARTLAND védjegy haszndlataval kapcsolatban. Swartland egy f6ldrajzi teriilet Western
Cape tartomdnyban, és jol ismert bortermelésérdl, ami elsédleges oka lehet egy védjegy-
lajstromozas torlésének. Swartlandot az 1989. évi szeszesital-t6rvény (Liquor Products Act)
eredeti bortermeld teriiletnek nyilvanitotta.

A Swartland Winery Limited (SWL) egy 1948-ban alapitott bortermel6 szovetkezet, amely
1948 6ta folyamatosan miikddik borkombindtként. Az SWL évente koriilbeliil 18 millio li-
ter bort szerez be a korzet farmjaitdl, féleg fiiggetlen farmerekt6l, és 2004. december 13-an
borokra lajstromoztatta a SWARTLAND védjegyet. Ez a teriilet a XVII. szdzad masodik felétdl
kezdve hollandul Het Zwarte Land és ezt kovetSen afrikaansul Swartland (fekete orszag)
néven ismert a téli esé miatt, amelynek kovetkeztében a novények feketére szinezédnek.
Az SWL bort exportal Eurdpaba, féleg Hollandiaba, ahol termékeit koriilbeliil 13 éve nagy
mennyiségben értékesitik.

Az LFE (SA) (Proprietary) Limited (LFE) egy Dél- Afrikdban lajstromozott tarsasag, amely-
nek székhelye Somerset Westben (Swartlandon kiviil) van, és amely dél-afrikai borokat ex-
portal Eurdpéba, féleg Hollandidba. Az LFE ugy dontétt, hogy elkezdi borait SWARTLAND
cimkével palackozni.

Az SWL a Fels6birésagnal (High Court) ideiglenes intézkedés elrendelését kérte az LFE
ellen, hogy megakadélyozza sajat SWARTLAND védjegyének bitorlasat. Az LFE ellenkére-
lemként az SWL lajstromozott védjegyének a torlését kérte. A Fels6birdsag ezt a kérelmet
elutasitotta, ezért az LFE a Legfels6bb Fellebbezési Birdsagnal (Supreme Court of Appeal)
nyujtott be fellebbezést.

Minthogy a f6kérelem az SWL védjegylajstromozasanak érvényességétdl fiiggott, a Fel-
sébirdsag el6szor az ellenkérelemmel foglalkozott. Az LFE azt éllitotta, hogy a SWARTLAND
védjegy sebezhet6, mert Swartland egy foldrajzi teriilet, és egy ilyen védjegy lajstromozasat
tiltja a dél-afrikai védjegytorvény 10(2)(b) szakasza. A 10. szakasz azonban egy olyan cik-
kellyel végzédik, amely megallapitja, hogy egy védjegy lajstromozasat nem lehet elutasi-
tani a (2) bekezdés rendelkezései alapjan, ha a lajstromozas vagy a lajstrombol valé torlés
kérelmezésének id6épontjaban a védjegy hasznalat folytan megkiilonboztetGképességre tett
szert.

A Fels6birdsag és a Legfels6bb Fellebbezési Birdsag véleménye szerint az SWL bizonyitot-
ta, hogy védjegye képessé valt megkiilonboztetésre 60 éves, borkombinatként valé miikodé-
se és ebben az iddszakban a SWARTLAND védjegy hasznalata alapjan. Az SWL arra is utalt,
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hogy szamos dijat nyert és komoly hirnévre tett szert, védjegyét pedig termékeivel tarsitjak.
Masik borkombinat nem hasznalta a Swartland sz6t cégnevében, és azt nem iktatta be bo-
rainak nevébe. Ezeket az allitdsokat az LFE sem vonta kétségbe.

Az SWL fényképeket mutatott be 1969-ben és 1972-ben eléallitott borospalackjairdl,
amelyeken a SWARTLAND védjegy szerepel. A SWARTLAND védjegy hasznalatat Hollandia-
ban eskil alatti nyilatkozattal tamasztotta ald, amelyet az SWL hollandiai elosztési igazgatoja
irt ala.

A Fels6birosag megallapitotta, hogy az SWL bizonyitotta: védjegye képessé valt a véd-
jegytorvény 9. szakasza szerinti megkiilonboztetésre a hasznélat eredményeként.

Az LFE torlési keresetének masodik oka a védjegytorvény 10(12) szakaszan alapult,
amely szerint egy védjegy nem lajstromozhaté és visszavonhato, ha torvényellenes. Az LFE
arra is hivatkozott, hogy a védjegy lajstromozasa iitkozott a védjegytorvény 11(3)(a) szaka-
szdba, amely szerint felhatalmazds nélkiil nem lehet egy bor eredetmegjel6lését hasznalni
boreladassal kapcsolatban. Minthogy a Swartlandként ismert teriilet a szeszesital-termelési
torvény és az azt megel6z6, 1975. évi térvény alapjan termelési teriiletként lett kijel6lve, a
SWARTLAND védjegy haszndlata nyilvanvaléan térvényellenes.

Az SWL azonban ramutatott a védjegytorvény 11(6) szakaszara, amely megallapitja, hogy
e szakasz rendelkezései nem értelmezhet6k a védjegy hasznalatanak korlatjaként. Minthogy
az SWL altal el6adott tények bizonyitjak, hogy a SWARTLAND védjegy az emlitett torvény-
szakasz hatalybalépésének id6pontjaban, tehat 1990. julius 1-jén méar megalapozott lajstro-
mozatlan védjegy volt, a birdsag elutasitotta az ellenkeresetet.

A fentieknek megfelel6en a FelsGbirdsag a védjegylajstromozést érvényesnek tekintette,
amely nem tordlhetd, megerdsitette az ideiglenes intézkedést, és végleges eltiltast rendelt el.

A Legfelsdbb Fellebbezési Birdsag dontése szerint a Felsébirdsag megalapozottan utasi-
totta el az ellenkeresetet, és az LFE-t kotelezte a perkoltségek viselésére.

Dél-Korea

2011. julius 1-jei hatallyal médositottak a dél-korai szabadalmi térvényt, kiegészitve annak
42., 62. és 133. szakaszat.

Az Gjonnan beiktatott 42(3)(ii) szakasz szerint olyan személynek, aki talalméanyi szaba-
dalmat akar kapni, a bejelentés leirasaban ismertetnie kell a talalmanyra vonatkozé techni-
ka allasat.

Az Gjonnan beiktatott 62(2) szakasz szerint a lefrasban a technika allasanak a hidnya nem
képezheti az alapjat a szabadalmi bejelentés benyujtasa utan egy harmadik fél altal kérel-
mezett elutasitasnak.

Az tjonnan beiktatott 133(1)(i) szakasz szerint a lefrasban a technika alldsanak a hianya
nem alapozhat meg engedélyezett szabadalom elleni megsemmisitési keresetet.
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A torvénymodositas £6 oka az volt, hogy a technika allasanak a leirasban vald ismertetése
megkonnyiti a taldlmany muszaki jellemz8inek megértését, de ezt az ismertetést a Szaba-
dalmi Egyiittmitikodési Szerz6dés is el6irja.

Ecuador

2000. december 1-jétél kezdve Ecuador volt az egyetlen orszag az Andok Kozosségben,
amely védjegybejelentések esetén még engedélyezett harminc nap hosszabbitast a felszdla-
lasok benyujtasara. Ezt a lehetdséget azonban az ecuadori Szellemitulajdon-védelmi Intézet
2011 juliusaban megsziintette, aminek egyrészt az az oka, hogy az Andok Kozosségre vo-
natkoz6 torvények magasabb rendiiek, mint az ecuadori nemzeti torvények, masrészt ezzel
a rendelkezéssel gyorsitani kivantdk a védjegy-lajstromozasi eljarast.

Egyestilt Kirdlysdg

Giorgo Armani (Armani) 2007 marciusaban nemzetkozi védjegybejelentést nyujtott be az
Egyesiilt Kiralysag megjelolésével az ax szovédjegyre a ruhakat, cipéket és fejvédéket ma-
gaban foglalé 25. aruosztalyban. A Sunrich Clothing Limited (Sunrich) felszélalt azon az
alapon, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy megtévesztéen hasonlit sajat AXE védjegyé-
hez a 25. druosztalyban férfi és fiti ruhdzati cikkekre. Az tigyintéz6 el6vizsgald helyt adott
a Sunrich felszolalasanak, ami ellen Armani a Fels6birésaghoz (UK High Court) nyujtott
be fellebbezést, arra hivatkozva, hogy a védjegyek nem tekinthet6k megtéveszten hason-
lénak, és nem tisztességes a felszolalast a 25. druosztaly valamennyi ruhdzati cikkére kiter-
jeszteni, mert az § lajstromozasa a 25. ruosztalyban néi és gyermekruhdzatokra, cipSkre
és fejvédokre is kiterjed.

A Felsébirdsag 2010. november 16-i dontésével fenntartotta a hivatali hatdrozatot, de
megallapitotta, hogy az nem korlatozta a felszdlalast a 25. druosztaly egy alcsoportjara. A
Felsdbirdsag visszautalta az tigyet a hivatalnak, hogy az egyensuly kedvéért Armani médo-
sithassa lefrasat.

Egyiptom

SmithKline Beecham 2001. augusztus 8-dn gyogyszer targyu szabadalmi bejelentést nyujtott
be az Egyiptomi Szabadalmi Hivatalnal, amelyet az a vizsgalat utan elfogadott. Ezt a tényt
publikaltak a szabadalmi kozlonyben, és ez ellen felszélalt az egészségiigyi miniszter. A bi-
rosag 2011. januar 15-én elutasitotta a felszélalast, és a hivatalt utasitotta a szabadalmazasi
eljaras folytatasara.
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Eurépai Altaldnos Birésdg

A) A Lindt & Spriingli AG (Lindt) cég egyike a vilag leghiresebb csokoladégyartoinak. A most
targyalt ligy 1945-ben Ziirichben kezdédott, amikor a Lindt htisvét tajan vilagszerte elkezd-
te arusitani a nyakan piros szalagot és kis csengdt visel6 husvéti arany csokoladényuszikat.

2004-ben a Lindt az emlitett arany csokolddényuszikra haromdimenzids védjegy lajst-
romozasa iranti kérelmet nyujtott be a Belsé Piaci Harmonizacids Hivatalnal (Office for
Harmonization in the Internal Market, BPHH). A BPHH azonban elutasitotta a kérelmet
arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy nélkiilozi a megkiilonboztetéképes-
séget, és a haszndlat altal sem szerzett ilyen tulajdonsagot. A Lindt megfellebbezte ezt a
dontést, de a BPHH fellebbezési tandcsa sem valtoztatott a hivatali dontésen.

Ezutdn az iigy az Eurédpai Altalanos Birésaghoz (European General Court, EGC) keriilt,
amely azonban elutasitotta a keresetet, és 2010. december 17-i dontésével megerGsitette a ta-
nacs dontését, megallapitva, hogy egy 3D védjegy megitélésekor ugyanazokat a szemponto-
kat kell alkalmazni, mint egy abras vagy egy szovédjegy esetében, azzal az eltéréssel, hogy a
3D védjegy esetében azt is fontolora kell venni, hogy a csomagolas alakja lényegileg eltér-e
az aru targyanak alakjatol vagy — miként az adott esetben — kozeli a csokoladé alakjahoz. A
megkiilonboztetSképesség annal kevésbé valosul meg, minél jobban hasonlit a csomagolas
alakja maganak az arunak az alakjahoz. Az 4il6 nyuszi alakja jellemz6 a csokoladényuszikra, és
ezért az utobbi nélkiilozi a megkiilonboztetdképességet. Masrészt aranyfoliat mas csokoladé-
targyak bevondsara is hasznalnak, igy erre sem lehet megkiilonboztetSképességet alapozni.

Jelenleg Németorszagban van lajstromozva a jol ismert 3D csokoladényuszi védjegy, ami-
re a Lindt is hivatkozott az EGC el6tt. Ez a lajstromozas azonban — miként az EGC meg-
jegyezte — nem koti az Eurépai Birésagot. Ezutan a Lindt arra hivatkozott, hogy a védjegy
megkiilonboztetéképességre tett szert harom EU-tagallamban, amit azonban a GC nem
talalt elegend6nek. Igy most a legtobb eurdpai gyarté eldallithat és forgalmazhat aranyfo-
lidval bevont csokoladényuszikat. A 3D csokoladényuszik németorszagi lajstromozasat az
Iparjogvédelmi és Szerz6i Jogi Szemle el6z6 szamaban ismertettiik.

B) A Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (Cremer) a BPHH-nél kérelmet nyujtott be a
CHROMA védjegy lajstromozasa irant. A kérelmet a BPHH azon az alapon utasitotta el, hogy
a fiird@szobai keramidkra lajstromoztatni kivant sz6 gorogiil ,,szin”-t jelent, igy a termékekre
nézve deszkriptiv, kiillonosen Gorégorszagban és Cipruson, emellett a kozosségi védjegyren-
delet (KVR) 7(1)(c) és 7(1)(b) cikke szerint nélkiilozi a megkiilonboztet6képességet.

A BPHH fellebbezési tandcsa egyetértett ezekkel az elutasitdsi érvekkel. Emellett a tandcs
a KVR 7(2) cikkére is hivatkozott, amely szerint a lajstromozasi akadaly akkor is érvényes,
ha az Eurdpai Unidnak csupan egy részében all fenn. A kozosségi védjegyek a teljes Eurdpai
Unidban oltalmat nydjtanak; ha azonban a védjegy akar egyetlen allamban alkalmatlan az
oltalomra, ez a védjegyet lajstromozhatatlannd teszi az EU teljes teriiletén.

Az EGC 2010. december 16-i dontése helybenhagyta a tandcs dontését.
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Eurdpai Birésdg

A Chronopost beperelte a DHL Express France-t (DHL) internetalapu szallitasi szolgaltatd-
sokra lajstromozott WEBSHIPPING kozosségi védjegyének bitorlasa miatt Franciaorszagban,
és a dontést nem csupan Franciaorszdg, hanem a teljes Eurdpai Uni6 teriiletére vonatkozo-
lag kérte. Amikor az tigy eljutott a francia Fels6birdsaghoz (Cour de Cassation), ez a kovet-
kezd kérdéseket intézte az Eurdpai Birdsaghoz (European Court of Justice, ECJ).

»1. A 40/94 szamu kozosségi védjegyrendelet 98. szakaszat ugy kell-e értelmezni, hogy
egy kozosségi védjegybirdsag dltal elrendelt tiltds a torvény erejénél fogva az Eurdpai Unid
teljes tertiletére érvényes?

2. Ha nem, jogosult-e ez a birdsag ezt a tiltast egyéb olyan allamok teriiletére is alkalmaz-
ni, amelyekben a bitorlast elkovetik vagy azzal fenyegetnek?”

Az ECJ 2011. aprilis 12-i dontése a kovetkez6 valaszt adta.

»Az 1993. december 20-i, 40/94 szamu tanacsi rendeletet, amelyet médositott az 1994.
december 22-i, 3288/94 szamu tandacsi rendelet, agy kell értelmezni, hogy egy olyan ko-
z0sségi védjegybirdsag dltal elrendelt tiltas, amelynek a hataskore e rendelet 93(1)-(4) sza-
kaszain alapszik, egy kozosségi védjegy tovabbi bitorlasa vagy bitorlassal valé fenyegetése
ellen altalaban kiterjed az Eurdpai Unio teljes teriiletére.”

Eurdpai Bizottsdg

Az Eurdpai Bizottsag 2009 novemberében megbizast adott a Max Planck Intézetnek (Max
Planck Institut) az eurdpai védjegyrendszer tanulmanyozasara. Ennek alapjan az intézet
2011. februar 15-én végleges jelentést készitett ,Tanulmdny az eurdpai védjegyrendszer al-
talanos mtik6désérél” cimmel.

A tanulmanyt az intézet nemzeti védjegyhivatalokkal készitett széles korti interjik és sza-
mos érdekelt szervezet altal adott vélemény, az ,,Allensbach Demoszkopiai Intézet” dltal a
kozosségi védjegyrendszer hasznaloinak korében végzett felmérés és a Miincheni Egyetem
»INNO-tec” nevii intézete dltal készitett gazdasagi tanulmany figyelembevételével készitet-
te. A tanulmany atfogo elemzése a jelenlegi eurdpai védjegytorvénynek és -gyakorlatnak, és
javaslatokat tartalmaz azok korszerisitésére, tovabba a kozosségi védjegyrendelet és irany-
elv moédositasara.

A tanulmdnyt dr. Annette Kur és dr. Roland Knaak készitette.

Eurépai Szabadalmi Hivatal
A) A T 784/06 szamu dontés alapjat képez6 szabadalomban az 1. igénypont egy ot 1épést

felolel eljarasra iranyul, amellyel egy biol6giai mintabdl szarmazo6 genetikai anyagban egy
locuson meg lehet hatdrozni a genotipust. Az A 1épésben az anyagot egy els6 reakcidérték
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meghatarozasa céljabol reagaltatjak. A B-E 1épésben kiilonb6zé gondolati tevékenységeket
hajtanak végre, amelyek matematikai mddszerek alkalmazasan alapulnak. Az igényelt elja-
rast ezért miiszaki és nem miiszaki jellemz6k keverékeként hatdroztak meg.

A tandcs az allando joggyakorlatra (G 3/08, T 154/04, T 931/95, T 641/00) utalt, amely
szerint a feltalaloi tevékenység megitéléséhez csak azokat a jellemzoket kell figyelembe ven-
ni, amelyek hozzdjarulnak az igénypont targyanak miszaki jellegéhez. A tanics az igényelt
eljaras kapcsan nem tudott olyan sszefiiggést megallapitani az A 1épés miiszaki tevékeny-
sége és a B-E 1épés gondolati tevékenységei kozott, amely konkrét miiszaki eredményhez
vezetett volna. Igy a tandcs a B-E 1épést nem vette figyelembe a feltalaléi tevékenység meg-
itélésekor, és ezért az A 1épés alapjan tagadta a feltalaléi hozzdjarulas meglétét.

B) A T'512//07 szamu ligyben a fellebbez¢ fél atfogd valtoztatdsokat végzett a bejelentési
iratokban. A tandcs szerint bizonyos koriilmények kozott az igénypontok megvaltoztatasa
utjan el lehet héritani az ESZE/1973 83. szakaszan alapul6 kifogasokat, mert ezzel a ,,talal-
many” a 83. szakasznak megfelelen gy valtoztathaté meg, hogy megvaldsitasa mar nem
fiigg a bejelentés nem kelléen kinyilvanitott szempontjaitol. Az ilyen kifogasokat azonban
nem lehet a leirds és a rajzok megvaltoztatasaval hatalytalanitani, mert a médositas 4j targy
beiktatasat eredményezné a bejelentés eredetileg benyujtott szévegébe. Az igényelt vitas
targyat altalaban az eredetileg benyujtott bejelentési iratok alapjan kell az ESZE/1973 83.
szakaszanak kielégitése szempontjabol vizsgalni.

C) A T 809/07 szamu dontés szerint ha az igénypontok megkivanjak, hogy egy meghata-
rozott célt el kell érni (a vizsgalt esetben: hogy egy paraméter meghatérozott értéke alatt kell
maradni), nincs biztositva a talalmany ESZE 100.b) szakasza szerinti megvaldsithatdsaga,
ha a szabadalom a szakember szdmara nem ad olyan utaldst, amely lehet6vé tenné, hogy ezt
a célt tulzott mértékd kutatdsi munka nélkil a kiviteli példak korén kiviil is elérje.

D) A T 1796/07 szamu tgy alapjat képezé bejelentés targya a biorezonancia teriiletére
esik. A tandcs elutasitotta a szabadalom megaddsara iranyulé kérelmet, mert nem volt bizo-
nyitva a megvaldsithatdsag. A fellebbezési tanacsok joggyakorlata szerint nem lehet meg-
valdsithatdsdgrol beszélni, ha a tanitas egy spekulativ kivansagot tartalmaz, amely az ok és
a hatas kozott felismerhet6 okozati 6sszefiiggés hianyaban nem teszi lehetdvé, hogy a talal-
mannyal megismételheté modon lehessen elérni a kivant miszaki hatast. Ezen tulmenden
az ESZE 83. szakasza szerint a kinyilvanitas megitélésekor az ESZE 52(1) szakasza alapjan
a talalmany fogalmat kell alapul venni, amely el6irja, hogy a taldlmanynak a technika egy
tertiletére kell esnie; ennek kovetkeztében egy, az elismert természeti torvényekbe iitkozé
tanitas nem valdsithaté meg, mert a technika a természeti torvények kovetésén alapszik
(Iasd a T 1329/07 szamu dontést is).

E) A T 491/08 szamu dontésben a tanacs megéllapitotta, hogy mivel jellegzetesen nehéz
dolog egy vegyiiletnek gydgyszerként vald elismerését megszerezni (ami évekig tartd kisér-
letekkel és magas fejlesztési koltségekkel jar), ezért a szabadalmi rendszer nem kivan abszo-
lat bizonyitékot arrdl, hogy a vegyiilet gyogyszerként engedélyezve van, amikor a vegyiile-
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tet mint szabadalmat igénylik. A szabadalmi bejelentésben azonban némi téjékoztatast kell
adni példaul olyan kisérletek alakjaban, amelyekbdl kitlinik, hogy az igényelt vegytilet az
igényeknek megfelel adagolas esetén kozvetleniil hat egy anyagcsere-folyamatra, amely sa-
jatosan részes a vonatkozd betegségben, ahol ez a folyamat vagy a technika alldsabdl ismert,
vagy pedig magaban a bejelentésben ismertetve van. Ilyenkor utdlag publikalt dokumentu-
mok figyelembe vehet6k bizonyité anyagként, azonban csak a bejelentésben szerepld olyan
eredmények alatdmasztasara, amelyek a hatéanyagnak gydgyszerként vald felhasznalasara
vonatkoznak, és nem arra, hogy a kielégitd kinyilvanitast bizonyitsak.

A tandcs szerint abbdl az eléfeltételbdl indulnak ki, hogy egy szabadalmi bejelentés tar-
gyat képezd taldlmany altalaban olyan érthetéen és teljesen van kinyilvénitva, hogy egy
szakember meg tudja valdsitani. Azoknak az érveknek és bizonyité anyagoknak a sulya,
amelyek ahhoz sziikségesek, hogy ennek a feltételezésnek ellentmondjanak, attdl fiigg, hogy
ezek milyen erdsek. Erds el6feltételezés megalapozottabb érveket és bizonyitd anyagot ki-
van, mint egy gyenge (tdmaszkodva a T 63/06 szamu dontésre).

F) Ha egy szakember abba a helyzetbe kertil, hogy a talalmanyt meg kell valésitania, és az
egyik példa megvalositasa elegendé ahhoz, hogy azonositani lehessen egy paraméterérték
mérésére szolgald eljarast, nem lehet sz6 nem kielégitd leirasrdl, mert egy ilyen azonositasi
eljarast nem lehet elfogadhatatlan raforditdsnak tekinteni (T 641/07). A tandcs azt a felfo-
gast képviselte, hogy analég mddon egy hasonld esethez a T 485/00 szamu dontésben, egy
ilyen feltilvizsgalati eljarast nem lehet elfogadhatatlan raforditasként megjelolni, ha egy pa-
raméter mérésére szolgalo eljaras azonositasahoz elegendd a megtamadott szabadalom egy
példajanak a megvalositasa és a kapott paraméterértéknek a szabadalomban leirt értékkel
val6 dsszehasonlitdsa a szakember altal.

A T 1404/05 szamu iigyben a tanacs megéllapitotta, hogy az ESZE/1973 100.b szakasza
szerint egy igénypont kifogasolhatd, ha hatarozatlanul van megszovegezve, és tobb értel-
mezési lehetGséget hagy nyitva, és ha az egyik ilyen értelmezés esetén az igényelt targy egy
része nincs kielégit6en leirva ahhoz, hogy meg lehessen valdsitani. E kifogas elharitasa ér-
dekében az igénypontot kimondottan az egyik értelmezésre kell korlatozni, amely a hatd-
rozatlan igénypont-szvegezés szerint is lehetséges, azonban az ESZE/1973 100.b szakasza
szerint nem kifogasolhat6. Onmagdban az a tény, hogy a leirdsban ez az utobbi értelmezés
vildgosan a szandékoltként van jellemezve, nem jelenti azt, hogy az igénypontot erre az
értelmezésre korlatozottan kell kezelni. Az ESZE/1973 69. szakaszanak és az ahhoz tartozé
jegyz6konyvnek tamogatnia kell a szabadalomtulajdonost abban, hogy tagabb igénypont-
értelmezést kovethessen, mint amit a szoveg talan alatdmaszt, és a jogalkot6 sem gondolt az
oltalmi kor sztikitésére.

A tanacs szerint a T 313/07 szamu iigyben a fellebbezének/felszélalonak az ESZE/1973
100.b szakaszan alapulé kifogasa inkabb azon a megfontolason alapulhatott, hogy létezhet-
nek olyan termékek, amelyek — bar egy masik eljarassal lettek el6dllitva — azonosak lehet-
nek az eljarassal meghatdrozott 1. termékigénypont szerintiekkel. Az ilyen megfontolasokat
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azonban nem lehet az ESZE/1973 83., illetve 100.b szakasza szerint értelmezni. Ha ugyanis
valéban létezne ilyen termék mar a vizsgalt szabadalom bejelentési, illetve els6bbségi nap-
ja el6tt, azt az ESZE 54. szakasza szerint kellene figyelembe venni. Ebben az esetben az
igénypont ,,product-by-process” jellemzdje mar nem lenne Gjdonsagot megalapozd jellem-
z6. Amennyiben egy ilyen termék csak a vizsgalt szabadalom bejelentési, illetve els6bbségi
napja utan lenne a nyilvanossag szamara hozzaférhet6, ennek a szabadalom tényleges meg-
sértése lehetne a kovetkezménye, azonban nem lehetett varni, hogy az Eurdpai Szabadalmi
Hivatal err6l dontson a felszdlalési eljarasban.

Finnorszdg

A finn parlament ratifikalta Finnorszag csatlakozasat a Londoni Egyezményhez. Ennek
megfelel6en az egyezmény Finnorszagban 2011. november 1-jén lépett hatalyba olyan eu-
répai szabadalmak finnorszagi érvényesitése kapcsan, amelyeknek az engedélyezését 2011.
november 1-jén vagy azt kévetGen publikaltak.

Erdekes véltozas a finn szabadalmi trvényben, amely szintén november 1-jén lépett ha-
talyba, hogy a finn szabadalmi bejelentéseket angol nyelven is be lehet nyujtani, és az ilyen
szabadalmak engedélyezési eljarasa is angol nyelven torténik. Csupan az igénypontokat kell
leforditani finn nyelvre.

Franciaorszdg

A 2000. évi Eurépai Szabadalmi Egyezmény (European Patent Convention, EPC 2000) 53(c)
cikke szerint [EPC/1973, 53(4) cikk] nem adhaté szabadalom az emberi vagy allati testen
sebészeti vagy gyogyaszati és diagnosztikai mddszerekkel végzett kezelési eljarasokra, de ez
a rendelkezés nem alkalmazhatd e mddszerek hasznalatdnal alkalmazott termékekre, kiilo-
nosen anyagokra vagy készitményekre. Az EPC/2000 54(5) cikke szerint szabadalom adha-
t6 barmilyen anyagra vagy készitményre, amely mar ismert a szakmadban, vagy az EPC/2000
53(c) cikkének hatalya ala es6 orvosi kezelésben az els6 alkalmazasra, feltéve, hogy az ilyen
alkalmazas nem tartozik a technika allasahoz.

Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) Kibévitett Fellebbezési Tanacsa G2/08 szamu
dontésében arra kovetkeztetett, hogy nincs ok egy ismert gydgyszer 4j dozistartomanyabdl
allé vonast masképp kezelni, mint az esetjogban elismert barmilyen egyéb sajatos alkal-
mazast, igy példaul egy Uj adagoldsi médot vagy egy eltéré pacienscsoport kivalasztasat.
Ezért a dozistartomany-igénypontok szabadalmazhat6k az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény
szerint.

A Merck 1994. oktéber 11-én benyujtott, EP 0 724 444 szamu szabadalma androgén ko-
paszsag (alopécia) kezelési modszerére vonatkozott 5alfa-reduktaz inhibitorokkal. Az 1.
igénypont szovege a kovetkez:
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,»17B-(N-terc-Butilkarbamoil)-4-aza-5-alfa-androszt-1-én-3-on [finaszterid] alkalmaza-
saolyan oralisan adagolhaté gyogyszer eldéllitasara, amely felhasznalhaté androgén alopécia
[kopaszsag] kezelésére egy személynél, és ahol a dézismennyiség koriilbeliil 0,05-1,0 mg”

Ez egy jellegzetes ,svajci tipusu” igénypont, amilyet az eredeti Eurdpai Szabadalmi
Egyezmény szerint engedélyeztek egy ismert vegytiilet masodik vagy tovabbi orvosi alkal-
mazasanak igénylésére. Az EPC/2000 bevezetésekor, 2007 decemberében ezt a szovegezést
megvaltozattak, és most egyszertien igényelhet6 az ismert vegytilet egy bizonyos betegség
kezelésében val6 alkalmazdsra. Az egyetlen érdekes része a fenti igénypontnak, hogy a tech-
nika allasatdl nem a kezelendd betegséggel (vagyis a tovabbi orvosi felhasznaldssal), hanem
csupan egy bizonyos adagolasi tartomany meghatarozasaval kiilonbozik.

Azizlandi Actavis cég kérte a Parizsi FelsGbirosagot (Tribunal de grande instance de Paris
- TGIP), hogy nyilvanitsa az EP 0 724 444 szamu eurdpai szabadalom francia részének 1., 2.
és 3. igénypontjat érvénytelennek ipari alkalmazhatosag, Gjdonsag és feltaldloi tevékenység
hianya miatt.

Minthogy a Merck mar 1985-ben benyujtott egy szabadalmi bejelentést, amely kinyilva-
nitotta a finaszterid hasznalatat olyan vegyiiletként, amellyel kezelni lehet hiperandrogén 4l-
lapotokat oralis vagy helyi adagolas atjan, a birdsdg azon a véleményen volt, hogy valéjaban
az 1. igénypont targya csak egy sajatos dozistartomany miatt mindsithetd ujnak. Emellett
a Merck benyujtott egy masik szabadalmi bejelentést is, amely kinyilvanitotta a finaszterid
helyi adagolds utjan torténd alkalmazasat androgén kopaszsag (egy hiperandrogén allapot)
kezelésére. Igy arra kellett kovetkeztetni, hogy a finaszterid alkalmazasa androgén kopasz-
sag gyogyszereként mar a technika élldsahoz tartozott az EP 0724 444 szamu szabada-
lom benyujtasa el6tt. Igy mind a hatéanyag, mind annak alkalmazisa egy sajatos betegség
(androgén alopécia) kezelésére nélkiilozte az jdonsagot. Ezért csupan a hatéanyag dozis-
tartomanya, amely 0,05-1 mg volt, tehette az igénypont targyat Ujja a technika allasabol mar
ismert 5 mg-t6l 2 g-ig terjedé ddzistartomanyhoz viszonyitva.

A TGIP ezutan azt vizsgalta, hogy egy dozistartomdnyra vonatkozo6 igénypont masodik
gyogyaszati felhasznalasnak tekinthet6-e vagy sem.

Miként a Parizsi Fels6birdsag megjegyezte, egy dozis vagy egy kezelési tartomany meg-
hatarozasa egyike a sziikséges lépéseknek, amelyek lehet6vé teszik az orvos szamara, hogy
dontson az alkalmazandd kezelésrdl, és az emlitett dozis az egyik eleme a tényleges gyo-
gyaszati eljarasnak. Valéjaban a Francia Fellebbezési Bir6sag korabban a kovetkezé médon
hatdrozott meg egy gyogyaszati kezelési modszert: ,,Egy szakember dltal végzett ésszerti,
kovetkezetes és egymashoz kapcsolodo eljarasok sorozata, amelynek célja, hogy felfedjenek
eszkozoket olyan tiinetek vagy rendellenességek megelGzésére, kezelésére, enyhitésére vagy
megsziintetésére, amelyek emberi vagy éllati test betegségébdl vagy miikodési zavarabdl
szarmaznak, vagy azok gydgyitasat célozzak. (Parizsi Fellebbezési Birosag, 4. Tandcs, 1997.
oktéber 29.)
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Ez arra a kovetkeztetésre vezette a Parizsi FelsGbirosagot, hogy egy sajatos dozistartomany
kivélasztasa nem orvosi alkalmazas, hanem részét képezi a tényleges gydgydszati eljarasnak,
amely az EPC 53(c) cikke szerint ki van zarva a szabadalmazhat6sagbol. Ilyen vonatkozas-
ban megallapitotta: ,, A dozistartomdny olyan tényezd, amelyet a gyakorl6 orvosnak feladata
meghatdrozni gyogydszati ténykedése soran olyan médon, hogy iitkozteti elméleti tudasat a
betegségek és a gyogyszerek teriiletén sok egyéb tényez6vel (igy a paciens koraval, sulyaval
és nemével, a betegség torténetével és egyéb betegségekkel, a kovetett egyéb kezelésekkel),
amelyek meghatarozzék paciensének sajatos esetét.

Emellett a birosag hangsulyozta, hogy a gyogyszerekhez mellékelt szérolapokon ajanlott
gyogyszerdozisok csupan jelzésértékiiek, és a gyogyaszati megkozelités soran csupan az or-
vosnak van joga el8irni az egyes pacienseknél alkalmazandé dozist.

2010. szeptember 28-i dontésében a Parizsi Felsébirdsag megallapitotta, hogy egy dozis-
tartomany valdjaban egy kezelési modszer, és mint ilyen az EPC/2000 53(c) cikke szerint ki
van zarva a szabadalmazhat6sagbol.

A birésag megallapitotta tovabba: ,Kovetkezésképp lehetséges szabadalmaztatni egy
gyogyszert egy els6 és azutan egy masodik betegség kezelésére, de nem egy dozist, amely
alkalmas ezeknek a betegségeknek a kezelésére, mert igy jarva el megkisérelnénk szabadal-
maztatni egy gyogyaszati eljarast, amely ki van zarva a szabadalmazasbol”

Igy a francia birésig szembemegy az ESZH Kibdvitett Fellebbezési Tandcsdnak G2/08
szamud dontésével, amely nyilvanvaléan megerdsiti a doézistartomanyra vonatkozo igény-
pontok szabadalmazhatosagat. Eljarasat azzal a megéllapitassal igazolja, hogy - ellentétben
az Eurépai Birdsaggal — az ESZH Kibdévitett Fellebbezési Tanacsa nem egy olyan eurépai
birésig, amely a tagallamokat k6t6 dontéseket hoz. Valéjaban nem szokatlan, hogy az Eurd-
pai Szabadalmi Egyezmény tagallamainak nemzeti birdsagai sajat joggyakorlatukat kovetik,
és figyelmen kiviil hagyjak dontéseit.

A Merck EP 0 724 444 szamu szabadalmat mas eurdpai orszagokban is megtamadtak, és
miként varhato, az tigyek kimenetele eltéré volt. Példaul az Egyestilt Kiralysagban a szaba-
dalom ellen szintén érvénytelenitési keresetet nyujtottak be, és a Fellebbezési Birosag (Court
of Appeal) 2008. méjus 21-én hozott dontésében fenntartotta a szabadalmat, megallapitva,
hogy a dézistartomanyhoz tartozé targy szabadalmazhatd, mert 4j és nem kézenfekvé. A
Német Szabadalmi Bir6sag (Bundespatentgericht) el6tt lefolytatott pArhuzamos eljarasban
2008. junius 26-an az a dontés sziiletett, hogy a dézistartomanyra vonatkozd igénypont
szabadalmazhaténak tekinthet6, azonban a megtamadott szabadalom igénypontjai Gjdon-
saghiany miatt érvénytelenek.

India

A Pfizer Products, Inc. (Pfizer) egyik legjobban forgalmazott terméke a kohogés elleni
COREX szirup. A COREX védjegyet a Pfizer 1963-ban lajstromoztatta Indidban. A Stallion
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Laboratories (Stallion) sOREX névvel gydrtott és forgalmazott egy kohogés elleni szirupot.
Ezért a Pfizer beperelte a Stallion {igyvezetd igazgatdjat, Vijay Shahot, és annak a SOREX
termék gyartasatol valo eltiltasat kérte. Valaszirataban Vijay Shah ramutatott a COREX és a
SOREX név kozotti szinbeli és kivitelezésbeli kiilonbségekre, és kozolte, hogy a gyartast 2007
juliusaban leallitotta.

A Pfizer a két védjegy kozotti erds szerkezeti, vizudlis és hangzasi hasonldsagra hivta fel
a figyelmet.

A Delhi Fels6birosag (Delhi High Court) 2010. november 29-i dontésében megallapitot-
ta, hogy az eltérések nem elegendéek ahhoz, hogy az atlagos fogyaszto kell6 mértékben kii-
lonbséget tudjon tenni a két védjegy kozott. Tekintetbe véve, hogy a kohogés elleni szirupo-
kat nagy mennyiségben arusitjak recept nélkiil, és hogy a védjegyek hasonldséga kiilonosen
kisvarosokban és falvakban félrevezetheti a fogyasztdkat, a fels6birosag helyt adott a Pfizer
keresetének. Egyuttal Vijay Shahot kismértékii kartérités fizetésére is kotelezte.

Indonézia

Az olasz SPARCO, S.r.l. (Sparco) 1997-ben a Jakartai Kereskedelmi Birdsagnal kérte egy in-
donéz iizletember abras spARCO védjegyének torlését azon az alapon, hogy az alperes rossz-
hiszemtien és szandékosan utdnozza az 6 SPARCO védjegyét a 25. aruosztaly azonos aruival
kapcsolatban. A Sparco arra is hivatkozott, hogy védjegye megegyezik cégnevével is.

Az alperes tagadta a Sparco allitdsainak megalapozottsagat arra hivatkozva, hogy a
SPARCO védjegyet 1988. januar 27-én lajstromoztatta Indonéziaban. Arra is hivatkozott,
hogy a ,,sparco” szot 6 talalta ki, és arra szerzdi jogi védelmet is kapott.

A birdsag elismerte a Sparco tulajdonjogat a spArRco védjeggyel kapcsolatban, s6t a véd-
jegyet jol ismertként is elismerte. Minthogy ugy itélte meg, hogy a két védjegy lényegileg
hasonlé, és mindkett6t azonos arufajtdkon alkalmazzak, elrendelte az alperes védjegyének
torlését.

Az alperes a Legfels6bb Birdsagnal nyujtott be fellebbezést, alapvetéen arra hivatkozva,
hogy az abras spaArco védjegyet korabban lajstromoztatta, és hogy a Jakartai Kereskedelmi
Birésagnak nem volt elegend6 oka arra, hogy a Sparco védjegyét jol ismertnek nyilvanitsa.

A Legfels6bb Birdsag helyt adott az alperes fellebbezésének, és megvaltoztatta a Jakartai
Kereskedelmi Birdsag dontését, mert megallapitotta, hogy a Sparconak nem volt jogi alap-
ja ahhoz, hogy kétségbe vonja az alperes dltal lajstromoztatott védjegy érvényességét. A
Sparco ugyanis Indonézidban nem lajstromoztatta a sPARCO védjegyet, amely igy nem allt
oltalom alatt.

Dontésének meghozatalakor azonban a Legfels6bb Birdsag nem vette figyelembe, hogy a
felperes valdjaban mar lajstromoztatta Indonéziaban a kérdéses védjegyet, aminek alapjan
a védjegytorvény 56(3) szakasza szerint jogosult volt az alperes védjegyének torlését kérni.
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Ezért a Sparco rendkiviili kérelmet nyujtott be a Legfels6bb Birdsaghoz dontésének megval-
toztatdsa irdnt. Ennek alapjan az elismerte sajat dontésének hibajat, és elrendelte az alperes
abrds spARCO védjegyének torlését a védjegylajstrombol.

Izrael

A) A roziglitazon-maledt egy szabadalmazott gydgyszer, amelyet II-es tipusu diabétesz ke-
zelésére hasznalnak, és amelyet sajat szabadalma alapjan a SmithKline Beecham (SKB, je-
lenleg GlaxoSmithKline) gyart. Amikor az izraeli Unipharm és Trima cég gyartani kezdte a
roziglitazon generikus valtozatat, az SKB a birésagnal ideiglenes intézkedés elrendeléséért
folyamodott, és kartérités megitélését is kérte.

Az Unipharm és a Trima azzal védekezett, hogy a 106 904 szamu kérdéses izraeli szaba-
dalom, amely a 9218830/9 szdmu korabbi angol szabadalom els6bbségét igényli, érvény-
telen, mert a szintén az SKB altal benyujtott, 0306228 szamu korabbi eurdpai szabadalom
ismeretében nélkiil6zi az Gjdonsagot és a feltalaloi tevékenységet. Az eurdpai szabadalmat a
vitatott szabadalom elsébbségi idépontja el6tt publikaltak.

Az elséfoku birosag ugy talalta, hogy az Unipharm és a Trima altal gyartott generikus
roziglitazon termék bitorolta az izraeli szabadalmat. Az eladdsok hidnya a tisztességtelen
kereskedést és a kartéritést iddszertitlenné tette.

A dontés ellen az Unipharm és a Trima fellebbezett az Izraeli Legfelsébb Bir6sagnal. Fel-
lebbezésiikben arra hivatkoztak, hogy az els6foku birdsag helyteleniil 4llapitotta meg, mi-
szerint az Ujdonsdg és a feltalaldi tevékenység megléte miatt nem kell targyalni azt a kérdést,
hogy a vitatott szabadalom kivalasztési szabadalom volt-e. Ervelésiik szerint bar elkiiloni-
tettek egy elény0s sot, azt nem lehet felhasznalni az oltalmi idének a kordbbi szabadalom le-
jarati idépontjan tuli meghosszabbitdsara. Azzal is érveltek, hogy hianyos a szabadalomban
foglalt kitanitas. Végiil ramutattak, hogy bar a roziglitazon-maleatrol az SKB azt allitotta,
hogy az jobb volt egyéb soknal, ezt az allitast nem tamasztottak ala bizonyitékkal.

Az Tzraeli Legfels6bb Birdsag emlékeztette a feleket arra, hogy nem biralja feliil az els6-
fokd birdsag ténybeli allitasait, hanem csupan jogi feliilvizsgalatot végez. Megallapitotta,
hogy még ha az 1. igénypontot érvényteleniteni kellene is, a fiiggé 4. igénypont, amely a
roziglitazon-maleatra vonatkozik, sajat érdeme alapjan fennmaradhatna, ha bebizonyoso-
dik, hogy uj, és feltalaloi tevékenységen alapszik, amit a leirds nagymértékben alatamaszt.
Az els6foku birésagra mély benyomast gyakoroltak a szabadalmas tanui és az a tény, hogy
az alperes tanuja elismerte a roziglitazon-maleat ujdonsagat. A szabadalmas bizonyitani
tudta, hogy kutatdsi programjaban probalkozasos mddszert alkalmazott, és egyéb sokat,
igy a hidrokloridot alkalmasabbnak tekintette a maleatnal, ami miatt majdnem feladta a
kisérletezést. Ez arra enged kovetkeztetni, hogy a kivélasztott s6 nem volt kézenfekvs. A
legfelsdbb birosag ramutatott, hogy a korabbi szabadalom sehol sem emliti a roziglitazon-
maleatot, hanem bazikus sokat ismertet, mig a vizsgalt talalmdany savas séra vonatkozik, és
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minthogy a roziglitazon-maleat megjavult hatékonysagot, nagyobb oldhatdsagot és stabili-
tast mutat, ezért tjnak és feltalaldi tevékenységen alapulénak mindsiil.

A birésag arra is ramutatott, hogy a szabadalmazott s6 konnyti lemdsoldsa a versenytar-
sak dltal a szabadalmi leiras elolvasdsa alapjan annak bizonyitéka, hogy a leiras kelld mér-
tékben ad kitanitast a talalmanyrol.

A birdsag a szabadalmas javara 60 000 NIS (koriilbeliil 17 500 USD) kartéritést is meg-
itélt.

B) A Night Sleep Center Plus Ltd. (NSCP) DR. RELAX névvel drusit Izraelben agyakat. Két
masik agygyart6 cég, a Relaxon (Israel) the Best Furniture in the World Ltd. (Relaxon) és a
The Center for Health Ltd. (CFH) védjegybitorlasért beperelte az NSCP-t a RELAXON, illetve
a DR. GAV védjegyre hivatkozva (a héber ,,gav” sz6 hatat jelent).

Ofer Grushkopf, a Tel-avivi Egyetem jogaszprofesszora, aki a Tel-avivi Korzeti Birésagon
biroként is itélkezik, megéllapitotta, hogy az NSCP nem bitorolja a felperesek védjegyeit.
Az itélet indokoldsa szerint a védjegyek kozott nem éll fenn az osszetévesztés valoszintisége,
mert a ,,dr” sz6 tudomanyos fokozat megjelolésére szolgdl, mig a ,relax” sz6 egy altalanos
kifejezés, és e két sz6 egyesitve sem hasonlit a felperesek védjegyeire. Ezért nem forog fenn
védjegybitorlas.

C) A City Wash Ltd. (City) Izraelben birtokosa az dbras TiGRis (héber jelentése: tigris)
védjegynek, amelyen egy tigris korvonalai lathatok. A német Rudoph Dassler Sport PUMA
AG (Puma) felszélalt a City védjegye ellen arra hivatkozva, hogy a TIGRIs megtévesztéen
hasonlit az 6 puma logdjahoz.

Mindkét vallalat kalapokat és cipdket gyart.

A Puma arra hivatkozott, hogy a City védjegye nem rendelkezik megkiilonboztetéképes-
séggel, megtévesztden hasonlit az 6 PuMa védjegyéhez, és azt higitja. A hasonldsag egy kép
és egy sz6 kombinacidjaban rejlik, ahol a sz6 nagybetiikkel és vastagon van irva. Emellett
mindkét nagymacska feje, farka és karmai azonos helyeken taldlhatok.

A hivatal elnokhelyettese helyt adott a felszdlalasnak, és elutasitotta a védjegyet. Rdadasul
30 000 NIS (koriilbeliil 9000 USD) kartéritést itélt meg a Puma javara.

Japdn

A) A Japan Szabadalmi Hivatal a szabadalmazasi eljaras meggyorsitdsara vonatkozé (PPH-)
megallapodast kotott a Kinai Szellemitulajdon-védelmi Hivatallal. A megallapodas 2011.
majus 4-én Iépett hatalyba.

A Japan Szabadalmi Hivatal a Svéd Szabadalmi Hivatallal is hasonlé megallapodast ko-
tott, amely 2011. junius 1-jén lépett hatalyba.

B) A Kabushiki Kaisha World (KKW) a Japan Szabadalmi Hivatalnal a worLD védjegy
lajstromozasa iranti kérelmet nytjtott be 2007. augusztus 15-én a 7. és a 14. aruosztalyban.
A kérelmet a hivatal 2010 februdrjaban elutasitotta.
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A KKW 1959 6ta hasznalta a worLD védjegyet katakana bettikkel, és 1977 éta latin be-
tiikkel.

A hivatali el6vizsgalo arra hivatkozott, hogy a lajstromoztatni kivant sz6 megtévesztGen
hasonlit harmadik személyek altal korabban lajstromoztatott védjegyekhez, kiilondsen a
WORLD COLLEZIONE és a WORLD ONE védjegyhez. Az elutasit6 hatarozatot a hivatal felleb-
bezési tandacsa is fenntartotta.

A KKW a Szellemitulajdon-védelmi Felsébirdsaghoz nyujtott be fellebbezést, annak
megfontoldsat kérve, hogy a védjegy elutasitdsa megtévesztd hasonldsagra hivatkozva meg-
alapozott volt-e, minthogy tobb hasonlé védjegy volt mar lajstromozva. A KKW arra is
hivatkozott, hogy a Japan Szabadalmi Hivatal Fellebbezési Tanacsa megsértette a védjegy-
torvényt, mert a bejelentd szamdra nem adott vélaszadasi lehetdséget.

A Szellemitulajdon-védelmi Fels6birdsag mérlegelte az el6adott érveket, a WORLD ONE
és a WORLD COLLEZIONE kombindcids védjegyet, valamint a bejelenté piaci goodwilljét, és
megallapitotta, hogy a hivatal és a fellebbezési tanacs tévedett. Ezért elrendelte a woRLD
védjegynek a KKW szdmadra torténd lajstromozasat.

Kanada

A) A Kanadai Legfels6bb Birdsag (Supreme Court of Canada, SCC) 2011. majus 5-i don-
tésében helyt adott a Teva Canada Limited (Teva) 2010. november 23-an benyujtott kérel-
mének, hogy engedje megfellebbezni a Sz6vetségi Fellebbezési Birdsag (Federal Court of
Appeal, FCA) azon dontését, amellyel elutasitotta a Teva fellebbezését a Szovetségi Biro-
sag (Federal Court, FC) 2009. évi, a Viagra gyartasat tilté dontése ellen. Az utébbi dontés-
ben Kelen bird helyt adott a Pfizer Canada Inc. (Pfizer) azon kérelmének, hogy a birdsag
tiltsa meg, hogy a miniszter a Novopharm Limited (Novopharm) szdmara engedélyezze a
szildenafil (a Viagra hatéanyaganak nemzetkozi szabad neve) gyartasat.

Az iigy el6zménye, hogy a Pfizer 1998-ban 2,163,446 szammal szabadalmat (’446-os sza-
badalom) kapott, amely egy I képletti vegyiilet vagy e vegytilet sdjanak a felhasznalasat igé-
nyelte gyégyszerként merevedési zavar kezelésére. A hatéanyag szildenafilt a 7. igénypont-
ban igényelték, azonban sem a leiras, sem az igénypontok nem nyilvanitottédk ki, hogy i) a
hat6éanyag szildenafil, ii) a hatéanyagot a 7. igénypontban igénylik, iii) a szabadalom tobbi
vegytiletérdl nem allapitottak meg, hogy azok alkalmasak merevedési zavar kezelésére.

A Novopharm kérelmezte a Viagra generikus valtozata gyartasanak az engedélyezését, azt
allitva, hogy a 446-os szabadalom kézenfekvGség, hasznossag hidnya és nem kielégitd ki-
nyilvanitas miatt érvénytelen. A Pfizer ezutdn kérte a Novopharm eltiltasat a miniszter altal a
gyartastol; ennek alapjan a Szovetségi Birdsag 2009-ben helyt adott a Pfizer kérelmének.

Megallapitotta, hogy nem volt megalapozott a Novopharm érvénytelenségre vonatkozd
allitasa kézenfekv8ség, hasznossdg hidnya és nem kielégit6 kinyilvanitas alapjan. A hasznos-
sag vonatkozasdban - bar a Novopharm azzal érvelt, hogy a hasznossagot a leirasban kell
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bizonyitani — a Szovetségi Birdsag megallapitotta: elegendd, ha a szabadalmi leiras kinyil-
vanitja, hogy bizonyitottdk a talalmany hasznossagat, és hogy a szabadalmas bizonyithat-
ja a hasznossagot, ha kétségbe vonjak a szabadalom érvényességét. Minthogy a Szovetségi
Birésag megéllapitotta, hogy a szabadalom egy tanulmanyra utalt, és hogy ez a tanulmany
(amelyet bizonyitékként szolgaltattak) megalapozta a talalmany hasznossagat, a Pfizert6l
nem kivantak a hasznossag kimutatasat jozan becslés alapjan.

A Novopharm a Szovetségi Birdsag dontése ellen a Szovetségi Fellebbezési Birdsagnal
nyujtott be fellebbezést. 2010. évi dontésében az fenntartotta a Szovetségi Birosag dontését,
megallapitva, hogy helyes volt a talalmanyt a 7. igénypontban leirtakra korlatozni, merta 7.
igénypont a merevedési zavar kezelésére hasznalt (az I képlettel megadott) vegyiiletcsoport-
ba esé vegyiiletet képvisel, és ennek megfeleléen kiilon talalmanyt képez.

Megallapitotta tovabba, hogy a vonatkoz¢ talalmany a 7. igénypontban talalhat6 vegyiilet,
ezért a kinyilvanitas elegendd, mert nincs sziikség arra, hogy egy szabadalom leirasaban bi-
zonyitsdk a hasznossagot, minthogy a hasznossag bizonyitasanak kovetelményét az érvény-
telenségi eljarasban lehet kielégiteni. Ezért ha a leiras utal egy tanulméanyra (ebben az esetben
a 350-es tanulmanyra), amely bizonyitja a hasznossagot, ugy tiinik, hogy nincs egyéb kove-
telmény a szabadalmi torvény 2. szakaszanak kielégitésére. Végiil a Szovetség Fellebbezési
Birdsag ramutatott, hogy a Fellebbezési Birdsag nem kovetett el értékelhetd és jelentds hibat,
amikor megéllapitotta, hogy a 350-es tanulmany kinyilvanitotta a hasznossagot.

Miként fentebb emlitettiik, a Kanadai Legfels6bb Bir6sag 2011. majus 5-én engedélyezte,
hogy a Teva fellebbezzen a Szdvetségi Fellebbezési Birsag dontése ellen. Igy majd a Kana-
dai Legfels6bb Birdsagnak kell eldontenie, hogy egy szabadalmastél megkovetelhet6-e a
hasznossag bizonyitasa jozan becslés alapjan, ha a szabadalmi leiras azt allitja, és erre van
bizonyiték, hogy a taldlmanyrol a kanadai bejelentés napjan bizonyitottak a hasznossagot.

A Kanadai Legfels6bb Birdsag el6relathatolag 2011 végén fogja az tigyet targyalni.

B) A Re Immunex Corporation Patent Application No. 583,988 tigyben a Kanadai Szaba-
dalmi Hivatal elnoke elsé izben engedélyezett monoklonalis antitestekre vonatkozo igény-
pontokat a leirasban olyan kiviteli példa nélkiil, amely szemléltetné az igénypontokban igé-
nyelt legalabb egy monoklonilis antitest eléallitasat.

Az 1989. oktdber 1-je el6tt, tehat a régi szabadalmi torvény hatalya alatt benyujtott ka-
nadai szabadalmi bejelentéseket az engedélyezés el6tt nem publikaltak. Az 1988. november
24-én benyujtott kanadai szabadalmi bejelentésre csak 2011. prilis 12-én engedélyeztek
szabadalmat. Ennek megfeleléen sem a bejelentés, sem a 2010 juniusaban a hivatal elnoke
altal kiadott dontés nem valt korabban a koz szamara hozzaférhet6vé.

A 2010 juniusaban kiadott dontésben a hivatal elndke azt vizsgélta, hogy a bejelentés leira-
sa elegendé alatamasztast nyujt-e a monoklonalis antitestekre vonatkozo igénypontok sza-
mara annak a ténynek a fényében, hogy a leiras nem tartalmazott kiviteli példat, és bizonyi-
t6 biologiai anyagot sem helyeztek letétbe. A bejelentés igénypontjai IL-1R polipeptidekkel
immunreaktiv monoklonalis antitestekre és egy igényelt eljarassal el6allitott monoklonélis
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antitestekre vonatkoztak. A kielégit6 kinyilvanitis szempontjabdl az elnok azt vizsgalta,
hogy az igényelt monoklonalis antitestek kell6 mértékben le voltak-e irva, és hasznosak-e.

Az elnok elfogadta azt a tényt, hogy a kiilfoldi joggyakorlatokban a monoklondlis anti-
testeket egy meghatarozott antigénnel szembeni immunreaktivitas segitségével irjak le és
igénylik, és hogy érvényes igénypontokat lehet engedélyezni akkor is, ha nem szolgaltatnak
példakat az igénypontok oltalmi korébe tartozé monoklonadlis antitest eléallitasara.

Az elnok azt taldlta, hogy egy sajatos polipeptid-antigénnel szembeni immunreaktivitas
utjan meghatarozott monoklonadlis antitest kielégité kinyilvanitasa azon nyugszik, hogy
maga a polipeptid kell6 mértékben ismertetve van-e a leirasban. A hivatali elnok ugy itélte
meg, hogy a leirds kinyilvanitotta az I tipust IL-1R polipeptidek szerkezetét, expresszidjat
és tisztitasat, és hogy egy szakember azon a nézeten lenne, hogy a leiras kell6 mértékben
ismerteti az I-es tipust IL-1R polipeptidekkel immunreaktiv monoklonalis antitesteket.
Megjegyezziik, hogy a kielégité kinyilvanitas szempontjabol az elnok elfogadott a bejelen-
tés benyujtasa utdn atadott bizonyitékokat az anti-IL-1R monoklonalis antitestek elé4llitasi
modszereivel kapcsolatban.

Ezt kovetden a hivatali elnok azt vizsgalta, hogy a monoklonalis antitestek kell6 mér-
tékben ismertetve vannak-e. Azt talalta, hogy ahol az antigén egy 1j polipeptid, azt teljes
mértékben jellemezték (példaul szekvencidval), és igy a bejelentd egy sajatos kiviteli alak
deponalasa nélkiil igényelhet olyan monoklonalis antitesteket, amelyek immunreaktivak a
polipeptiddel.

Végiil az elndk az igényelt monoklonalis antitestek hasznossagat targyalta.

Az elévizsgalo a végleges elutasitd végzésben kérdéseket tett fel azzal kapcsolatban, hogy
miért hianyzik a monoklonalis antitestek hasznossagara vonatkozé alatamasztas. Az elnok
azon a véleményen volt, hogy ha a monoklonalis antitestek kelld mértékben ki vannak nyil-
vanitva, és tulzott kisérletezés nélkiil is el6allithatok, az ilyen antitestek sziikségszertien ké-
pesek megkétni a megadott antigént.

Az Immunex el6adta, hogy ahol egy monoklondlis antitestet egy meghatarozott, jellem-
zett polipeptiddel szembeni immunreakciéval irnak le, a monoklonalis antitestre vonat-
kozé igénypontokban nem kell bizonyitani, hogy egy ilyen antitestet valéban eldéllitottak,
feltéve, hogy nincs bizonytalansag az antigén vagy az antigén antigenicitasanak leirasaval
kapcsolatban.

Meg kell jegyezniink, hogy ebben az tigyben az antigén egy jol definialt polipeptid volt,
és ezért a hivatal elfogadta, hogy az immunogén. Olyan antigének esetében, amelyek nem
jol meghatarozott polipeptidek, vagy ahol nem lehet feltételezni immunogenicitast, sziikség
lehet a leirasban tovabbi aldtimasztasra.

Az Immunex-dontés megvaltoztatta a hivatal korabbi allaspontjat, amelyet példaul a Re
Institut Pasteur Patent Application-iigy dontése juttat kifejezésre. Ezt a hivatal 1995. decem-
ber 11-én hozta, és azt dllapitotta meg, hogy a vizsgalt bejelentés leirdsa nem nyujt kielé-
git6 kinyilvanitast a monoklonalis antitestek vonatkozasaban, mert valéjaban azokat nem
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allitottak eld, és igy nem voltak kinyilvanitva sem az igényelt monoklonalis antitestek, sem
azok el6allitasi eljarasa.

Az ismertetett Immunex-dontés jelentds el6relépést jelent a kanadai biotechnoldgiai sza-
badalmi joggyakorlatban, mert azt 6sszhangba hozza egyéb orszagok joggyakorlataval.

Kina

A) Augusztusi szamunkban beszdmoltunk arrdl, hogy 2010-ben Kindbdl hany nemzetkozi
(PCT) szabadalmi bejelentést nytjtottak be. Most arrél adunk hirt, hogy 2010-ben Kinaban
hany szabadalmi, hasznalatiminta-, illetve mintabejelentést nyujtottak be.

A szabadalmi bejelentések szama 2010-ben dsszesen 391 117 volt; ezek koziil 98 111 be-
jelentés szarmazott kilfoldrél.

A hasznalatiminta-bejelentések szama 2010-ben 409 836 volt; ezek koziil 407 238 szar-
mazott kinai bejelent6tél.

A mintabejelentések szdma 2010-ben 6sszesen 421 273 volt; ezek koziil 409 124-et nytj-
tott be kinai bejelent.

B) A Jaguar Cars Limited Company (Jaguar) leleplezte, hogy egy hangzhoui aruhazban
hamis JAGUAR védjeggyel ellatott ruhazati cikkeket arusitanak. Ezért a Kozbensé Népbiro-
sagnal védjegybitorldsi pert inditott 6t hangzhoui cég ellen. A Jaguar arra hivatkozott, hogy
1992-ben kapott oltalmat a JAGUAR védjegyre és a jaguar dllatfigurara, és azokat béron,
textilian, tivegen, nyakkenddkon és egyéb arukon hasznilta. Egyuttal az 6t ért kdr miatt 6,38
millid jiian kértérités megfizetését kérte.

A birésag megallapitotta, hogy az alperesek bitoroltdk a Jaguar védjegyjogait, és elrendel-
te, hogy az alperesek fizessenek 6,08 milli¢ jiian kartéritést a Jaguar szamara.

Németorszaig

A) Eur6pédban az Eurépai Szabadalmi Hivatal utdn a Német Szabadalmi Hivatal (Deutsches
Patentamt, DPA) a legnagyobb vizsgal6hivatal koriilbeliil 2800 alkalmazottal, akik koziil
mintegy 830 dolgozik eldvizsgaldként.

A DPA-nal 2010-ben mintegy 60 000 szabadalmi bejelentést nyujtottak be, és mintegy
33 000 elovizsgalati eljarast fejeztek be. Az utdbbiak koziil kozelitéleg 42%-ot engedélyez-
tek, és megkozelitSleg 26%-ot utasitottak el, mig a fennmarado bejelentések dijfizetés elma-
raddsa miatt vagy visszavonas folytan szlintek meg.

2010 végén majdnem 526 000 német szabadalom volt érvényben.

2010-ben a DPA-nal 69 100 védjegybejelentést nyujtottak be, és munkanaponként atlago-
san 195 védjegybejelentést lajstromoztak.

B) A szamitégéppel megvaldsitott talaAlmanyok szabadalmazhatdsaga komoly vitdk tar-
gya Eur6paban, amit részben az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény értelmezésében fennallo
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nemzeti kiillonbségek okoznak, részben pedig az, hogy az ESZE 52(2) szakasza a szami-
togépprogramokat kizarja a szabadalmazhaté taldlmanyok koréb6l. Ennek ellenére az Eu-
ropai Szabadalmi Hivatal (ESZH) szdmos esetben engedélyezett szamitogépprogramokat
magaban foglal6 szabadalmakat.

Az ESZH egyik miiszaki fellebbezési tanacsa T 1173/97 szamu déntésében elismerte a
szamitogéppel megvalositott olyan taldlmanyok szabadalmazhat6sagat, ahol valamilyen
»tovabbi miszaki hatds” nyilvanul meg.

A T 641/00 szamu dontésben egy masik tanacs megallapitotta tovabbd, hogy a miiszaki
jelleg kovetelménye lehet6vé teszi, hogy a talalmany miiszaki és nem muszaki jellemzék
keverékét mutassa még akkor is, ha a dontd részt nem miszaki jellemzok képezik.

Ugy tlinik, hogy a tanécsok enyhitették a szamitogépet alkalmazé taldlmanyok szabadal-
mazhatésagaval kapcsolatos kévetelményeket, amit bizonyit, hogy a T 258/03 szamu dontés
elfogadott ,,miiszaki eszkozoket hasznald” szamitogépmodszerekre vonatkozé igényponto-
kat.

A Szovetségi Legfelsébb Birdsag (Bundesgerichtshof, BGH) elfogadta és tovabb fino-
mitotta az ESZH 4ltal megallapitott kovetelményeket. A ,,Beszédelemzd késziilék” targyu,
2002. évi dontésben azt az altalanos szabalyt fektette le, hogy egy miszaki késziilék, példa-
ul egy adatfeldolgozd berendezés mindig rendelkezik miszaki jelleggel, fiiggetleniil attol,
hogy tovabbi mtiszaki hatdst mutat-e.

A Szdvetségi Legfels6bb Birdsag egy 2011. évi, ,Topografiai adatok reprodukaélasa” targyt
dontése tovabb tisztazta a szamitogépet alkalmazo talalmanyok szabadalmazhatdsaganak
megkozelitését. A szabadalom gépkocsik iranyitasdhoz térképek részleteinek bemutataséra
szolgalé modszerre és e térképek bemutatdsara alkalmas eszkozre vonatkozott.

A kérdéses eszkozt alkalmazva a felhasznalok egy adatsorozatbdl ki tudnak vélasztani
térképészeti informaciot ugy, hogy jarmiviik helyzetétdl fligg6en, egy koordinacios transz-
formacids rendszer haszndlata révén a latasi irany szerint a késziilék Ggy mutat egy képet,
hogy az a jérmi helyzetének megfeleléen mozog. Igy a késziilék a jarmd utasai szdmdra
megragadé képet szolgaltat a kornyezet topografiajarol.

A Szovetségi Szabadalmi Birésag (Bundespatentgericht, BPG) el6zéleg megsemmisitette
a szabadalmat, azt allitva, hogy annak targya nem miiszaki teriiletr8l szarmazott, és igy ki
volt zarva a szabadalmazhatdsagbol. A birdsag szerint a késziilék és a megfelel6 modszer
semmivel nem jarult hozza a technika dllasinak tovabbfejlesztéséhez, mert a mddszer arra
osszpontositott, hogy a felhasznalokat vizualis informaciéval lassa el kornyezetiik topogra-
figjardl, ami csupan ergondmiai célt szolgalt.

A Szovetségi Legfels6bb Birdsdg helybenhagyta a Szovetségi Szabadalmi Birésag megal-
lapitasat, azonban arra kovetkeztetett, hogy a vitatott targyat az ESZE 52(2) szakasza nem
zarja ki a szabadalmazasbol, mert a talalmany fontos miiszaki feladat megoldasat szolgal-
tatja. Ilyen vonatkozasban a Sz6vetségi Legfels6bb Birdsag szamara elegendé volt az, hogy
a taldlmanynak csupan néhdny vonasabdl ,,mtiszaki hozzdjarulast” lehet szarmaztatni, mert
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a talalmany célja egyszerti mddszer szolgaltatasa a térkép egy részének megjelenitésére, ami
felhasznalobarat modon torténik, és a felhasznal6 szdmara tobb tajékoztatast nyujt, mint a
korabbi médszerek. Igy a birdsag arra kovetkeztetett, hogy a szabadalom egy miiszaki fel-
adat muszaki megoldasara iranyul, és ezért szabadalmazhat6. Egy masodik 1épésben azon-
ban azt taldlta, hogy a szabadalom nem mtiszaki szempontokat nem értékel ki, és ezért nem
nyujt lényeges hozzajarulast a technika élldsahoz. E megallapitas alapjan a Szovetségi Leg-
fels6bb Birdsag azt allapitotta meg, hogy a talalmany nélkiilozi a feltalaldi tevékenységet.

A birésag szerint tehat a dont6 kérdés az, hogy a szabadalom ki van-e zdrva az 52(2)
szakasz szerint a szabadalmazhat6 talalmanyok korébdl, illetve az, hogy a szabadalmaz-
haté targy muszaki megoldasra irdanyul-e. Ennek megfelelden Németorszagban az ESZE
52(2)(c) szakasz alkalmazasanak kore olyan esetek kivalogatasara iranyul, amelyek nélkii-
16znek minden miszaki modszert. A feltalaldi tevékenység kovetelményével kapcsolatban
a Szovetségi Legfels6bb Birdsag nem vizsgalja a szabadalmat mint egészet, hanem csupan a
taldlmany mitiszaki szempontjait.

Ezzel a dontéssel a birdsag 6sszhangban marad az ESZH iranyvonalaval és a szamitogép-
pel megvalositott talalmanyokra vonatkozé bitorldsi esetek megkozelitésének ESZH altali
korabbi gyakorlataval.

C) A korabban allami monopdliumot élvez6 Német Posta egy versenytarsa piros postala-
dait, amelyek az 6véihez hasonlo méretiiek és alakuak voltak, és ,Brief 24” (levél 24) meg-
jeloléssel voltak ellatva, a Német Posta hivatalaihoz kozel és annak postaladai kozelében
helyezte el. A Német Posta ezt a gyakorlatot a tisztességtelen versenyt tiltd jogszabdlyokba
utkozének mindsitette azzal érvelve, hogy az megtéveszti a fogyasztokat, mert azt hihetik,
hogy a hivatalaihoz kozeli postaladakat a Német Posta iizemelteti.

Mind a Niirnbergi Korzeti Birésag, mind a Niirnbergi Fellebbezési Birdsag a Német Pos-
ta javara dontott. A Szovetségi Legfelsdbb Birdsag azonban 2010. majus 12-i dontésével
megvaltoztatta az alséfoka birdsagok dontését, megallapitva, hogy a postaladak kozotti ha-
sonlosag nem mérvadd annak a megallapitdsa szempontjabodl, hogy az alperes gyakorlata a
tisztességtelen versenyt tilté jogszabalyokba iitkozik-e, mert a postalddak jellemz6 vonasai
teljesen ,,természetesek” vagy legalabbis kézenfekvOk voltak. Tovabba a ,,Brief 24” felirat
nyilvanvaldan utalt az alperes altal nyujtott szolgéltatdsokra, és igy nem volt iigy mindsithe-
t6, hogy a fogyasztokat félrevezeti a postaladak eredete fel6l. Emellett a versenytarsak jogo-
sultak postaladaikat a Német Posta ladainak kozelében elhelyezni, mert a legtobb fogyasz-
to felismerné a postaladak kiillonbségeit, vagy kétség esetén magyarazatért fordulhatna a
Német Posta hivatalaihoz. A Szévetségi Legfelsobb Birdsag szerint a fogyasztok barmilyen
félrevezetése a Német Posta korabbi monopoliumabdl szarmazna.

Ez a dontés megerGsiti a versenytarsak helyzetét és lehetdségeit a postai szektorban, és
igy tdmogatja az eurépai erdfeszitéseket ennek az dgazatnak a liberalizalasa terén. Erdemes
azonban megjegyezni, hogy a Német Posta hivatkozott ugyan arra, hogy a felek postaladai
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hasonldk, azonban nem hivatkozott arra, hogy az alperes bitorolja postalddajanak alakjara
vonatkozd, lajstromozott 3D védjegyét.

D) Egy bejelentd a DPA-nal kérte a POLYMAIL védjegy lajstromozasat a 16. druosztalyban
kiilondsen papirdrukra, konyvboritokra és papirdobozokra, valamint a 35. aruosztilyban
kiilonosen internetarverések lefolytatasara és online hirdetésekre.

A DPA a ,,poly” és a ,mail” kombinacidjaban a tobbszori postazas egyszer( lefrasat latta,
és azon a véleményen volt, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy csak leird jelzése az igé-
nyelt aruk és szolgaltatasok szandékolt haszndlata tipusanak.

A Szovetségi Szabadalmi Birdsag azonban azon a véleményen volt, hogy a lajstromoztatni
kivant védjegy nem tekinthetd leirénak a 35. druosztalyban igényelt szolgaltatasokra nézve,
mert azokat nem hirdetések tomegpostazasanak formajaban nyujtjak. A poLYMAIL védjegy
a 16. aruosztaly aruira nézve sem tekinthetdé deszkriptivnek, mert ebben az druosztalyban
az arukat nem készitik polimer miianyagokbdl, és nem is tovabbitjdk tomegpostazassal. A
POLYMATIL kifejezés a vonatkoz6 teriileteken az eredet megjelolésének tekinthetd, és lajstro-
mozhatd az igényelt arukra és szolgaltatasokra.

E) Egy bejelentd a DPA-nal kérelmet nyujtott be az AuTorack védjegy lajstromozasa
irdnt a 30. aruosztalyban tobbek kozott édességekre, bonbonokra, ragégumira és csokola-
déra. A DPA elutasitotta a bejelentést arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy
két leird jellegili szénak (,,auto” és ,,pack”) a kombinaciodja, amelyek csak arra utalnak, hogy
az aruk alkalmasak elvitelre és kocsiban val6 fogyasztasra.

A kedvez6tlen hivatali hatarozat ellen a bejelentd fellebbezést nyujtott be a Szovetségi Sza-
badalmi Birésagnal, amely az AuToPACK védjegyet az igényelt aruosztalyban lajstromozha-
tonak tekintette, mert az alkalmasnak latszik arra, hogy a vonatkoz6 teriileten jelezze az aruk
szarmazasat, és a 30. druosztaly aruira nézve nem mindsitheté deszkriptivnek. Az ,auto”
komponens ,,automatikus” kifejezésként is érthetd, és igy a lajstromoztatni kivant védjegy
aruk automatikus csomagoldsara szolgalé gépre is utalhat. A védjegy nem irja le az igényelt
aruosztalyba tartozo édességek tulajdonsagait, és a fogyasztonak szamos mentalis 1épést kell
elvégeznie, amig eljut a sz6 meglehetdsen tavoli, édességekre vonatkozd jelentéséhez.

F) Az abran lathat6 védjegyet foleg butorra, vizagyakra és
azok tartozékaira, matracokra, kredencekre és szekrényekre
kivantak lajstromoztatni.

A Szovetségi Szabadalmi Bir6sag szerint a lajstromoztatni kivant védjegy a német védjegy-
torvény 8(2)(1) szakasza szerint nélkiilozi a megkiilonboztet6képességet. A MASTERPIECE
védjegy lajstromozasa a bejelentd szdmara kozérdekellenes lenne, mert a kozt megfosztana
e kifejezés haszndlatanak lehet6ségétol.

A ,Masterpiece” kifejezés Németorszagban is altalanosan hasznalt, hasonldéan a
»Meisterstiick” (mesterdarab) kifejezéshez, amelyet teljesen altalanosan hasznalnak kima-
gaslo teljesitmények esetén, példaul miivészeti, kézmdipari, miszaki teriileten, és haszna-
lata kivalé mindségli aruk reklamozasara korlatozédik. A kézirashoz hasonld betiiforma,
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amely alulrdl jobb felé emelkedik, csupan egyszerti grafikai eszkoz és kozonséges diszités,
amely nem kolcsonoz eredetjelzé jelleget a védjegynek, és ezért a német védjegytorvény
értelmében nem igazol elegendé megkiilonboztetd jelleget.

Az a tény sem szolgdl a bejelentd javdra, hogy a ,,Masterpiece” kifejezés vonatkozasdban
a DPA mar korabban lajstromozott védjegyeket, mert a német szovetségi birdsagok és az
Eurépai Birdsag régéta megalapozott jogelve, hogy a hivatalok korabbi lajstromozasai és
dontései nem hasznalhatdk fel a jov6beli bejelentdk javara.

G) A felperes 1984 6ta forgalmazott kohogés elleni cseppeket Németorszagban egy jeges-
medvét abrazol6 kék-fehér csomagban. 2002 6ta az aldbbi csomagoldst haszndlta:

A Kolni Fellebbezési Birosag megerdsitette, hogy az eredeti 6sszedllitas igen kreativ min-
taja (jegesmedve erés dllatként sarki kornyezetben bemutatva, a kék és fehér hideg szin
hasznalataval) révén nagymértékben versenyképes egyéni jelleget igényelhet, ami alata-
masztja a hozza tarsitott mindségi igényt: ,EXTRA STARK - EXTRA FRISCH” (,.extra
erds — extra friss”). Emellett a versenyképes egyéni jelleget elegendé eladasi és piaci adat
tamasztotta ald.

A birésag megallapitotta, hogy a kifogasolt termék masolta az eredeti elrendezést, mert
nemcsak az eredeti 6sszeallitas jellemz6 vondsait tartalmazta, hanem a kohogés elleni csep-
pek mindségét eldmozditd leleményes felfogasat is (extra erds) egy jegesmedve képével.

Az alperes tehat tisztességtelen elényre tett szert az eredeti kép hirnevébél, bar a becsa-
pasi szandékot tagadni kell, mert a kifogasolt csomagolas vilagosan mutatja az alperes ter-
mékének és cégének a nevét (itt: ,, Atemgold” és ,,Storck” ,Wick Blau” és ,Wick” helyett). A
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birdsag nézete szerint az eredeti minta a fogyasztok korében elegendé hirnévnek orvendett
hosszu ideig tart6 piaci jelenléte miatt. Ezt alatdmasztotta egy piacvizsgalat is, amely azt
mutatta, hogy a megkérdezettek 81%-a ismerte a felperes wick BLAU védjegyét. Tovabbi
vizsgalat azt bizonyitotta, hogy a fogyasztdk az eredetivel pozitiv mindséget tarsitottak.

A fentiek alapjan a Kolni Fellebbezési Birdsag elrendelte, hogy az alperes sziintesse meg
kohogés elleni cseppjeinek a kifogasolt képpel valé forgalmazasat.

Ruanda

Ruanda kormanya 2011. majus 31-én letétbe helyezte a Szabadalmi Egyiittmtikodési Szer-
z8déshez valo csatlakozas okmanyat. Ennek megfelelden a nemzetkozi szerz6dés Ruandéara
nézve 2011. augusztus 31-én lépett hatalyba.

Spanyolorszig

A Novartis 2008. december 12-én pert inditott a Medis EHF (Medis), a Laboratorios Stada,
SL (Stada) és a ratiopharm Espania, SA (rA) ellen arra hivatkozva, hogy azok bitoroljak a
késleltetett felszabadulast fluvasztatint tartalmazé gydgyaszati készitményekre vonatkozo,
EP948320 sz. eurdpai szabadalmat. A perben a Novartis elismerte, hogy a szabadalmat mo-
dositottdk az Eurdpai Szabadalmi Hivatal el6tti felszdlaldsi eljarasban. A Teva mint a Medis
piaci jogositvanyainak 0j tulajdonosa beavatkozdoként részt vett az eljarasban.

A perben a Teva és a Medis 6 védekezési érve az volt, hogy a szabadalom a Novartis altal
is elismert, modositott alakja Spanyolorszagban jogilag sohasem volt hatalyban. Ennek az
érvnek az aldtdmasztasara a Teva és a Medis a kovetkezoket adta el6.

Az ESZH eléitti felszdlalasi eljarasban a Novartis a szabadalom egy 4j, mddositott alakjat
védte. A Felsz6lalasi Osztaly 2007. junius 8-i hatdrozata a szabadalmat médositott alakban
tartotta fenn. Ezt a dontést az rA megfellebbezte egy masik céggel, az Actavis-szal egyiitt,
amely a fellebbezéshez beavatkozdként csatlakozott. 2008 augusztusaban a fellebbezd felek
altal benyujtott j dokumentumra tekintettel a Novartis kérte az ESZH fellebbezési tana-
csat, hogy az ligyet utalja vissza a Felszolalasi Osztalynak, hogy kapcsolatba tudjon 1épni az
alsobb forumokkal, ezaltal érvénytelenitve a korabbi dontést, amely a szabadalmat mddosi-
tott alakban tartotta fenn. Ezt kovetéen inditott a Novartis bitorlasi pert a Medis, a Stada és
az rA ellen, a moédositott igénypontokat érvényesitve.

Az ESZH fellebbezési tandcsa — a Novartis kérésére — érvénytelenitette a Felszélalasi Osz-
taly 2007. juniusi dontését, 2009. februar 3-i dontésével a szabadalmat modositott alakban
tartva fenn.

Az alperesek azzal érveltek, hogy a modositott igénypontok sohasem voltak jogilag ha-
talyban, mert az rA fellebbezése felfiiggeszté hatlyu volt. Igy a médositott szabadalmat so-
hasem publikaltak vagy ezt kovetden érvényesitették Spanyolorszagban megfelelé spanyol
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forditas publikalasaval, és igy azt nem lehet érvényesiteni spanyol birdsag el6tt harmadik
felek ellen.

Kiegészité érvként az alperesek arra is hivatkoztak, hogy a szabadalom tjdonsaghiany,
feltalaldi tevékenység hidnya és nem kielégit kinyilvanitas miatt amudgy is érvénytelen
volt.

A Novartis az alperesek érvénytelenségre vonatkozé allitasara azt valaszolta, hogy szaba-
dalmanak a bitorlasi perben hivatkozott valtozata nem az alperesek altal hivatkozott mé-
dositott valtozat volt, hanem a Spanyolorszagban eredetileg megadott és publikalt szabada-
lom.

Idékozben az ESZH Felszdlaldsi Osztalya 2010. majus 3-i hatarozataval a szabadalmat tel-
jes terjedelmében megvonta. A Novartis ezzel kapcsolatos fellebbezése még fiiggében van.

A Madridi 3. szamu Kereskedelmi Birdsag 2011. julius 4-én adta ki els6foka dontését,
amelyben elutasitotta a Novartis bitorlasi keresetét; helyt adott a Teva és a Medis érvényte-
lenségre vonatkozo érvelésének, és a Novartist kotelezte a birdsagi koltségek megtéritésére.

A birésag arra a tényre alapozta dontését, hogy a Novartis altal a bitorlasi perben hivatko-
zott igénypontok tartalma nem egyezik meg sem az eredetileg engedélyezett igénypontok-
kal, sem azok spanyol forditasaval (amelyet ES2197369 szammal publikaltak).

A Novartis megprobalt a bitorlasi perben azzal érvelni, hogy a szabadalom megerdsitett
valtozata a per kezdetétdl fogva a hatélyban levé véltozat volt, vagyis az ESZH 4ltal erede-
tileg engedélyezett és Spanyolorszagban érvényesitett valtozat. A Novartis kezdeti bitorlasi
peres irataibodl és az azokhoz csatolt szakvéleményekbdl azonban kitlint, hogy a bitorlasi
perben érvényesitett valtozat nem volt mas, mint a szabadalom mddositott valtozata. Ezért
a birdsag a bitorldsi pert elutasitotta, de ugyancsak elutasitotta az alperesek érvénytelenség
megallapitasara vonatkozo kérelmét is, amelyet Gjdonsag és feltalaldi tevékenység hianyara,
valamint nem kielégit6 kinyilvanitésra alapoztak.

A Novartis, a ratiopharm és a Stada bejelentette, hogy fellebbezni szandékozik.

Szingapur

A Sebapharma GmbH ¢ Co. (Sebapharma) 1983-ban lajstromoztatta Szingapurban a
SEBAMED védjegyet, és azéta ezzel a védjeggyel arusitja piperecikkeit. A Sebapharma felszo-
lalt a Cidore Holding Limited altal lajstromoztatni kivant SEWAME védjegybejelentés ellen
arra hivatkozva, hogy az megtéveszt6en hasonlit sajat védjegyéhez, kiilonos tekintettel arra,
hogy mindkét védjegy a 3. aruosztalyba tartozik.

A Szingapuri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 34 oldalas déntésében megallapitotta,
hogy a sEeBAMED védjegy nem hasonlit megtévesztéen a SEWAME védjegyhez, mert a két
védjegy kozott nem talédlhato vizudlis vagy hangzasi hasonlosag. Emellett a kinai bettikkel
irt SEWAME védjegyen egy sotétkék zdszlo és egy havas hegy lathatd. A hivatal szerint a
SEWAME védjegy megkiilonboztetd elemei fontosak, és a kinai betiik jellemzéen utalnak a

IPARJOGVEDELMI £S SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 151

védjegy eredetére. A ,,sewame” sz4 kinai irasjelek atirasabdl szarmazik, és jelentése ,,ho-t6-
kéletesség”. A két védjegy hangzasilag is eltér, és a kinai ,,sewame” szo6t kinai nyelven ,,xue-
wan-mei”-ként ejtik ki. Ezzel szemben a SEBAMED védjegy egy egyszert szobol all két szin-
ben, ahol a ,,med” rész van hangstlyozva.

A fenti okok miatt a hivatal elutasitotta a Sebapharma felszoélaldsat.

Tajvan

A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal és az Amerikai Egyesiilt Allamok Szabadalmi
és Védjegyhivatala a szabadalomengedélyezési eljaras gyorsitdsara vonatkozo egyezményt
(PPH) kotott, amely 2011. szeptember 1-jén 1épett hatalyba. Az egyezmény hatdlya ald esik
minden olyan szabadalmi bejelentés, amelyet 2011. szeptember 1-jén vagy azt kovetSen
nydjtanak be.
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