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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) Az Amerikai Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) bejelentet-
te, hogy engedélyezte az 500. szabadalmat a Kisérleti Zoldtechnolégia-program (Green
Technology Pilot Program) keretén beliil. Ez a program az iiveghazhatasu gazok csokken-
tett kibocsatasaval, energiamegtakaritdssal és a kornyezet mindségjavitasaval jar6 szaba-
dalmi bejelentések gyorsitott vizsgalatat teszi lehet6vé anélkiil, hogy kiilon koltséggel jarna
a feltalalo szamdra.

Az 500. szabadalmat 8 029 241 szdmmal engedélyezték egy szélturbina aerodinamikai
kiképzésti forgdlapatjara a General Electric Company szdmdra.

A statisztikai adatok azt mutatjak, hogy a kisérleti program sikeres. A benne részt vevd
feltalalok sokkal gyorsabban kapnak szabadalmat, mint rendes vizsgélati eljarasban. Az
ilyen bejelentések esetében atlagosan 68 nap elteltével adjak ki az els6 hivatali végzést, és a
szabadalom megaddsaig tobb esetben egy évnél révidebb idére volt csak sziikség.

B) Az Iparjogvédelmi és Szerz6i Jogi Szemle 2010. decemberi szaméanak Kiilfoldi hirek
az iparjogvédelem teriiletérél cimii cikkében az Amerikai Egyesiilt Allamokra vonatkozo
fejezet E) részében ismertettiik az Association for Molecular Pathology, Myriad Genetics Inc.,
et al. v. United States Patent and Trademark Office, et al.-iigyet, amelyben a korzeti birdsag
2010 marciusaban Ggy dontétt, hogy a humangenetikai anyag nem oltalmazhaté szabada-
lommal.

A felperes fellebbezése folytan az tigy a Sz6vetségi Fellebbezési Birosaghoz (CAFC) ke-
riilt, amelynek azt a két kérdést kellett megvalaszolnia, hogy a felperesnek joga van-e kérni
a Genetics szabadalmainak az érvénytelenitését, és hogy az elkiilonitett DNS szabadalmaz-
haté-e.

Az igyben a CAFC soron kiviil, 2011. julius 29-én hozott dontést, megallapitva, hogy a
tobb felperes koziil legalabb az egyiknek joga volt a CAFC-hez fordulni.

Ezutan a CAFC az tigyben felperesként szereplé Myriad Genetics Inc. (Myriad) hét sza-
badalmanak 15 igénypontjat vette szemiigyre, amelyek a BRCA mellrakgénekre, valamint
ezekben a génekben mutaciok azonositasi eljarasara vonatkoztak. Egyes kompozicio-igény-
pontok targyat mddositatlan BRCA DNS-molekulak, mig mas kompozicié-igénypontok
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targyat modositott BRCA DNS-molekuldk képezték. A birdsag vizsgalta a szerkezeti és
a kémiai kiilonbségeket az elkiilonitett DNS-molekuldk és az emberi testben létezé nativ
DNS-molekulak kozott, és arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az elkiilonitett DNS-moleku-
lak akdr moédositva, akdr moédositas nélkiil szabadalmazhatdk, mert nem ugyanazok, mint a
testben 1étez6 DNS. Ugyanis a ,human intervencié a nativ DNS kémiai azonossagatol eltérd
azonossagot kolcsonoz ennek az elkiilonitett DNS-nek”

A diagnosztikai eljardsra vonatkozo igénypontok koziil a CAFC csak egyet talalt szabadal-
mazhatonak, megallapitva, hogy az olyan igénypontok, amelyek csak elemeznek vagy 6sz-
szehasonlitanak egy génszekvenciat, nem képeznek szabadalmazhaté targyat, mert csupan
elvont szellemi eljardsokat igényelnek, amelyek nem alakitjak at a génszekvenciat. A sza-
badalmazhaténak mindsitett egyetlen igénypont a lehetséges rakgyogyszerek szkrinelésére
vonatkozik a sejtnovekedési sebességek megvaltoztatasa tjan, ami a CAFC véleménye sze-
rint nem nyilvanvaldan elvont eljaras, ellentétben a tobbi eljarasi igénypont targyaval.

A tandcsvezeté Moore bird a tanacs tobbségi véleményét titkrozo itéletében megvilagi-
totta az USPTO hosszu ideje fennallé gyakorlatat és a biotechnoldgiai ipar varakozasait,
amelyeket nem lehet figyelmen kiviil hagyni annak eldontésekor, hogy az elkiilonitett DNS
kategorikusan kizarhatd-e a szabadalmazhat¢ targyak koréb6l.

Bryson bird kiilonvéleményt nyilvanitott a BRCA-génekre vonatkozo igénypontok szaba-
dalmazhatdsagaval kapcsolatban, leszogezve, hogy allaspontja szerint a mddositatlan elkii-
l6nitett DNS nem szabadalmazhato, csak az elkiilénités utdn médositott DNS.

A CAFC dontésének eredményeként, bar legtobb eljarasi igénypontjat érvénytelennek
nyilvanitottak, a Myriad megtartja a kizardlagos jogot az elkiilonitett BRCA-gének eldalli-
tasdra (vagyis elkillonitésére vagy szintetizalasara), hasznalatara és eladasara, és igy eltilthat
masokat az ilyen gének felhasznalasatol mellrdkra vald hajlam azonositasara.

A dontés alapjan az elkiilonitett DNS szabadalmazhat6 targy marad a szabadalmi térvény
101. szakasza szerint.

C) Az Amerikai Egyesiilt Allamok Legfelsébb Biréséga (U.S. Supreme Court) 2011. ma-
jus 31-én a Global-Tech Appliances Inc., et al. (Global) v. SEB S.A. (SEB)-iigyben 8:1 ara-
nyu dontéssel megallapitotta, hogy a bitorlasra valo felbujtas annak a tudasat kivanja, hogy
maga a felbujté magatartas bitorol, azonban ezt a tudaselemet ,,szandékos vaksag” (willful
blindness) kimutatasaval is meg lehet valdsitani. Az SC elutasitotta a CAFC altal korabban
alkalmazott ,,szandékos kozombosség” (deliberate indifference) kovetelményt.

Az tigy el6zménye, hogy a Pentalphat, a Global egy hongkongi leanyvallalatat a francia
SEB beperelte egy olajsiit6 szabadalmanak a bitorlasaért. A birdsagi targyalason megallapi-
tottdk, hogy a Pentalpha a piacon levé kiilonboz6 olajstitémodelleket tanulményozott — igy
a SEB-ét is —, miel6tt sajat termékét kifejlesztette volna. A Pentalpha irott véleményt kapott
egy amerikai szabadalmi tigyviv6tél arrél, hogy terméke nem bitorolja az amerikai szaba-
dalmat, azonban az tigyvivét a Pentalpha nem téjékoztatta arrdl, hogy termékében fellelhe-
t6 a SEB termékének néhdny vonasa. Az {igyvivé kutatdsa nem tarta fel a SEB szabadalmat.
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A Pentalpha tandi bizonyitottdk, hogy nem ismerték a SEB szabadalmat mindaddig, amig
a SEB be nem perelte bitorldsért a Pentalpha fogyasztdit 1998 aprilisdban. Amikor azutan a
SEB 1999 augusztusaban a Pentalphat is beperelte, az utobbi azzal érvelt, hogy 1998 aprili-
saig nem lehetett felelGs bitorlasra valé aktiv felbujtasért, mert ezen idépont el8tt nem volt
tudomasa a SEB szabadalmardl.

A Korzeti Birosag eskiidtszéke biingsnek talalta a Pentalphat mind bitorlasra valo felbuj-
tasban, mind szandékos bitorlasban. A Korzeti Birdsag majdnem 5 millié dollart itélt meg a
Global javara, ha elegendé bizonyiték all rendelkezésre a Pentalpha ,,szandékos k6z6mbos-
ségének” kimutatdsara azzal kapcsolatban, hogy terméke bitorolhat egy szabadalmat.

Aki az Egyesiilt Allamokban nem kozvetleniil bitorol, ezt kétféleképpen teheti: bitorldsra
valo felbujtassal vagy kozvetett bitorldssal. Az Amerikai Egyesiilt Allamok Legfels6bb Bi-
résaga megallapitja, hogy mind a kdzvetett bitorlas, mind a bitorlasra valé felbujtds megki-
vanja, hogy a vadolt fél tudja: a harmadik fél (a kozvetlen bitorld) viselkedése bitorlast je-
lent. A legfels6bb birdsag azt is megallapitja, hogy a szandékos vaksag elegend6 a megkivant
tudds megallapitdsanak megalapozasahoz.

Szandékos vaksaggal van dolgunk két kovetelmény kielégitése esetén: 1. ,az alperesnek
alanyilag azt kell hinnie, hogy nagy a val6szintisége, hogy egy tény létezik’, és 2. ,,az alperes-
nek szandékosan cselekednie kell ahhoz, hogy elkeriilje a tény megismerését”. A legfelsébb
birdsag szerint ez a kombinacio szlk teret ad a szandékos vaksagnak, vagyis az nehezebben
allapithaté meg, mint a gondatlansig vagy a hanyagsag. A legfelsébb birésag megjegyzi,
hogy a szdndékos vaksdg tanat alapvetden elfogadjak a biintet6torvényben, és nem lat okot
arra, hogy ne alkalmazhassak a polgari szabadalmi tigyekben.

A legfelsébb birdsag elutasitotta a CAFC altal alkalmazott ,,szandékos kozombosség”
mércét, mert az nem elégiti ki az amerikai szabadalmi torvény 271. szakasza 4ltal megkivant
tudast. A szandékos kozombosség nem kivan szandékos cselekedetet a felbujt6tdl ahhoz,
hogy elkertilje a cselekedeteinek bitorlé jellegére vonatkozé tudast.

Azt a kovetkeztetést vonta le, hogy a vizsgélt tigyben rendelkezésre allo bizonyiték ele-
gend6 volt annak alatamasztasahoz, hogy szandékos vaksagot lehessen megéllapitani a
Pentalpha részérél. Erdemes még kitérni arra is, hogy a legfelsébb birésag mit tekintett
fontosnak a feltart bizonyitékok koziil olyanként, amely elegend6 a szandékos vaksag meg-
allapitasanak alatimasztasahoz; ezek: a Pentalpha a SEB-féle olajsiit6 legtobb kiils6 vonasat
alkalmazta termékén; utanzasra a SEB tengerentili mintdjat valasztotta, és nem tdjékoztatta
amerikai tigyvivéjét arrdl, hogy ,,a termék egyszer(i utdnzata volt a SEB olajsiitdjének”

D) Egy Klein nevti feltalalé szabadalmi bejelentést nyujtott be olyan eszkozre, amelynek
a segitségével cukrot kiilonb6zé mennyiségekben tartalmazé cukornektart lehet késziteni
bizonyos madarak és lepkék taplalasara. Miként az aldbbi abran lathato, a 11 eszkoz a 15-17
sinek sorozatat foglalja magaban, amelyekbe belecsusztatva a 21 osztéelemet, az eszkoz két
rekeszre oszthatd fel viz és cukor adagolaséhoz.
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A két rekesznek vizzel, illetve cukorral azonos szintig valé megt6ltése utan a 21 osztdelem
eltavolitasa lehet6vé teszi a viz és a cukor elegyedését és igy nektar kialakitasat.

A bejelentést az USPTO el6vizsgaloja elutasitotta, és a feltalald altal benyjtott fellebbezés
utan ugyanezt tette a Szabadalmi Fellebbezések és Interferenciak Tandcsa (Board of Patent
Appeals and Interferences, BPAI) is. A CAFC azonban a feltalalénak adott igazat, mert
megallapitotta, hogy az elévizsgald altal megnevezett nyomtatvanyok, amelyek alapjan a
bejelentés targyat az eldvizsgalé kézenfekvének mindsitette, ésszertien nem vonatkoztak
a feltalal6 dltal megoldani kivant problémara, és bar szerkezetileg hasonlé volt a targyuk,
homlokegyenest ellenkezé célokra szolgaltak.

A CAFC elétti eljarasban a bejelentd azzal érvelt, hogy a BPAI nem hozott fel egyetlen
olyan érvet sem, amely arra utalt volna, hogy a megnevezett nyomtatvanyok ,ésszertien
0daill6k” (reasonably pertinent) lettek volna az eltérd aranyok létrehozasanak kérdésével
kapcsolatban. Egy anterioritds akkor lenne ésszertien odaillének tekinthetd, ha eltéré terii-
leteken ugyan, de a targynal fogva logikusan felhivna a feltalalo figyelmét, amikor a megol-
dani kivant kérdéssel foglalkozik.

A feltalald érveinek kiértékelésekor a CAFC az el6vizsgélati eljarasban megnevezett 6t
nyomtatvanyt vette figyelembe, és megallapitotta, hogy ezek koziil harom olyan eszkozokre
vonatkozott, amelyek szilard anyagok elkiilonitésére szolgaltak, eltérGen a talalmany ke-
verést megvalositd céljatdl. Emellett az ismert megoldasokban az osztdelemeken nyilasok
voltak, amelyek egy folyadék atomlését tették lehetdvé. Ezek az eszkozok tehat nem voltak
alkalmasak viz befogadasara, amit viszont az igénypontok megkoveteltek. A CAFC a masik
két nyomtatvanyt sem taldlta a bejelentés targyahoz illének, mert egyik sem tette lehetévé
az osztoelemnek az aranyok megvaltoztatasa céljabol valo elmozditasat.
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Igy a CAFC megallapitotta, hogy a megnevezett nyomtatvanyok szerkezetileg hasonlok
voltak ugyan, azonban teljesen eltér$ célokat szolgaltak.

A CAFC-nek a fenti, In re Klein-tigyben 2011. junius 6-4n hozott dontése azzal a ta-
nulsdggal szolgal, hogy amerikai végzések megvalaszolasakor nagy sulyt kell helyezni az
elutasit6 végzés kifogdsainak megvélaszolasara, kiillonésen ha azok a bejelentés targyanak
kézenfekvdségére vonatkoznak. Gondosan meg kell vizsgalni az anterioritdsok céljat annak
meghatarozasa érdekében, hogy azok hasonldk-e az igényelt talaAlmany céljahoz, és ha ezek
a célok eltéréek, elényos lehet az igényelt talaAlmany céljanak sziikitése, és ezaltal az ,,éssze-
rlien odaillé anterioritasok korének a korlatozasa”.

E) Az L.A. Triumph (Triumph) 2010 Gszén pert inditott a Los Angeles-i Korzeti Birosa-
gon Madonna ellen, mert az MATERIAL GIRL védjeggyel kezdte arusittatni a Macy aruha-
zakban sajat tervezésti ruhait.

A Triumph arra hivatkozott, hogy 1997 6ta arusit MATERIAL GIRL védjegyli ruhdkat, mig
Madonna csak 2010-ben kezdett ilyen védjeggyel ruhdkat arusitani. Madonna viszont bi-
zonyitotta, hogy mar 1984-ben el6adta a Material Girl cimt popdalt. Ennek alapjan a bir6
elismerte, hogy Madonna régebbi joggal rendelkezik a MATERIAL GIRL védjegy felett, és
ezért elutasitotta a Triumph keresetét.

Ausztrilia

Az Abbott Co. (Abbott), a 601 167 szamu ausztral szabadalom tulajdonosa beperelte az
Apotex Pty Ltd. (Apotex) céget arra hivatkozva, hogy az bitorolja stlycsokkentd és anti-
depresszans hatasi Reductil gydégyszerét, amely szibutramin-hidroklorid-monohidratot
(SHM) tartalmaz. Ellenintézkedésként az Apotex az Abbott szabadalmanak a megvondsat
kérte, azt allitva, hogy az angol Boots cég mér az Abbott 1985-ben benyujtott ausztral sza-
badalmi bejelentése el6tt publikalta a szibutramin-hidrokloridot (SH), amely ugyanolyan
tulajdonsagokkal rendelkezik, mint az SHM, eltekintve attol, hogy higroszképos tulajdon-
sagot mutat. Ezért az Apotex szerint az Abbott szabadalma érvénytelen tjdonsaghiany és
kézenfekvOség miatt, mert egy szakember az SHM-et el§ tudta allitani.

A Szovetségi Birosag (Federal Court) az Abbott szabadalmat érvényesnek és bitoroltnak
mindsitette, mert az Apotex terméke iitkozott az Abbott ausztral szabadalmanak 1. és 2.
igénypontjaba. A birdsag a nem higroszkopos vegyiilet el8allitasi eljarasaban kiilondsen
fontosnak talalta a masodik Iépést, amely etanolt hasznalt olyan oldat elé4llitasdra, amelyet
tobbszor is beparolt és jra oldatta alakitott. Megalapozatlannak mindsitette az Apotexnek
azt az allitasat is, hogy az ausztral szabadalmat a mddositasok megkiilonboztették az angol
szabadalomtol. A birdsag szerint a korabbi publikdcié alapjan nem lehet egyértelmtien el6-
allitani a szabadalmazott terméket.

Igy a Szdvetségi Birosag helyt adott az Abbott bitorldsi keresetének.
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Brazilia

A) A Brazil Szabadalmi és Védjegyhivatal elnoke, Jorge Avila és az Eurdpai Szabadalmi
Hivatal elnoke, Benoit Battistelli a két intézmény kozotti egyiittmiikodési megallapodast irt
ala 2011. szeptember 26-an Genfben, ahol a Szellemi Tulajdon Vilagszervezetének (WIPO)
kozgytilését tartottak.

Az egyezmény 6t évig lesz hatalyban, és célja, hogy kozos tevékenységet folytassanak az
alabbi tertileteken: szabadalmi elévizsgalat és adminisztrativ eljarasok, a humaneréforrasok
fejlesztése, a két intézet automatizaldsa, tovabbd az informacids technologia.

A két intézmény kozotti egyiittmiikodés hasznara lesz azoknak a brazil és eurdpai valla-
latoknak, amelyek Latin-Amerika legfontosabb piacan tevékenykednek, és altalaban hasz-
nélni fog a szabadalmi rendszer felhasznaléinak.

A brazil hivatal elnoke 2011 szeptemberében a Szellemi Tulajdon Vildgszervezeté-
vel is egyezményt irt ald arrdl, hogy a WIPO segit széles korben terjeszteni Brazilidban a
szellemitulajdon-védelem rendszerét.

B) A Brazil Szabadalmi és Védjegyhivatal 2012. januar 1-jén megnévelt dijakat 1éptetett
életbe. Legnagyobb mértékben a vizsgalati dijak valtoztak:

- 10 igénypontnal kevesebbet tartalmazoé bejelentések esetén 590 BRL (1 BRL = 0,57

USD),

- 11-15igénypont esetén igénypontonként 100 BRL,

- 16-30 igénypont esetén igénypontonként 200 BRL,

- a31. és minden tovabbi igénypont utdn igénypontonként 500 BRL.

A korabbi dijrendelet szerint 30 igénypont esetén 1000 USD-t kellett fizetni, ami az 4j dij-
tablazat szerint 2337 USD-re valtozott, és ez 134%-o0s emelkedésnek felel meg; 50 igénypont
esetén a korabbi 2143 USD 8051 USD-re valtozott, és ez 276%-o0s novekedést jelent; 100
igénypont esetén a kordbbi 5000 USD 22 337 USD-re valtozott, ami 347%-o0s novekedésnek
felel meg.

C) Mér korabban is irtunk arrél, hogy az 1996. évi brazil iparjogvédelmi térvényt 2001-
ben megvaltoztattak azzal, hogy a gydgyszer targyt szabadalmi bejelentések szabadalmaza-
si eljarasaba beiktattak egy uj 1épést, amely szerint a szabadalom engedélyezéséhez a Brazil
Elelmezés- és Gyogyszeriigyi Hatdsag (ANVISA) hozzdjérulédsa is sziikséges. A gyakorlat-
ban ez annyit jelent, hogy a gydgyszer targyd szabadalmi bejelentések vizsgalatat a Brazil
Szabadalmi és Védjegyhivatal mellett az ANVISA is elvégzi.

Bar az ANVISA altal kiadott {rott véleményt meg lehet timadni, az ANVISA kézremiiko-
dése a gyakorlatban késlelteti a szabadalmak engedélyezésére vagy elutasitasara vonatkozo
dontés kiadasat.

2009-ben a f6ligyész olyan véleményt adott ki, amely megallapitja, hogy az ANVISA te-
vékenységét korlatozni kell a kozegészségiigyi kérdések elemzésére. Ez ellen az ANVISA a
foiigyésznél megfontolasi kérelmet nyujtott be. A f6iigyész 2011 janudrjaban megerdsitette
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allaspontjat, és meghatarozta, hogy az ANVISA vizsgalatat kozegészségiigyi szempontokra
kell korlatozni. Ennek ellenére az ANVISA tovabbra is a kordbbi médon elemzi a gydgyszer
targya szabadalmi bejelentéseket. Igy most a féiigyész tijabb reakcidja varhato.

Bulgdria

A Bolgar Versenyvédelmi Bizottsag megallapitotta, hogy az EAD-csoport (EAD) a verseny-
védelmi térvény 35. cikkének 3. bekezdésébe iitkoz6 bitorlast kovetett el, amikor NAVITEQ
védjeggyel nyujtott geodéziai és kartografiai szolgaltatasokat és folytatott navigacios eszko-
z6kkel torténd kereskedést.

Az eljarast az USA-beli Navteq Corporation (Navteq), a navigacios rendszerek egyik veze-
t6 vilagpiaci cége inditotta, amely tevékenységét a 2003-ban lajstromozott www.navteq.com
doménnév segitségével hirdeti. Ezzel szemben az EAD 2005-ben lajstromoztatta a www.
naviteq.net doménnevet.

A BVB az EAD-ot 96 450 levara (49 300 EUR) buintette, és elrendelte a bitorlas azonnali
megsziintetését.

Egyesiilt Arab Emirségek

A Soyyigit Gida Sanayi (Sanayi) 2006. junius 28-an kérelmet nyujtott be a KENT BORINGER
TRIX védjegy lajstromozasa irant a 32. aruosztalyban.

A védjegy lajstromozasa ellen felszoélalast nyujtott be a Mars Incorporated (Mars) arra
hivatkozva, hogy a 29. és a 30. aruosztalyban korabban lajstromoztatta a megtévesztéen
hasonlé Twix és TRIXO védjegyet.

A felszolalasi eljarasban a Sanayi arra hivatkozott, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy
kiilonbozik a Mars védjegyeit6l nemcsak a szavak bettiiben, hanem kiejtésben, tervezésben
és szinekben is. Emellett az aruosztalyok is eltéréek.

A fentiek alapjan a hivatal elutasitotta a felszélalast, és 2010. januar 31-én lajstromozta a
KENT BORINGER TRIX védjegyet.

E hatarozat ellen a Mars a Védjegybizottsaghoz nyujtott be fellebbezést. Az azonban
egyetértett a hivatali hatarozattal, és elutasitotta a Mars fellebbezését.

Egyesiilt Kirdlysig
A) Les Laboratoires Servier (Servier) egy francia gydgyszergyartd tarsasag, amelynek sza-
mos, a perindopril-erbumint véd6 szabadalma van. Ez a vegytilet hosszan haté ACE [An-

giotenzin-Converting Enzyme]-inhibitor, amelyet magas vérnyomas és szivelégtelenség
kezelésére hasznalnak.
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A perindopril-erbumint véd4 szabadalom (EP0049658) francia els6bbségi napja 1980.
oktdber 2. volt, és 2001. szeptember 29-én jart le. Egy kiegészitd oltalmi tanusitvany 2003.
julius 21-ig hosszabbitotta meg a szabadalom oltalmi idejét perindoprilra. A Servier szdmos
tovabbi szabadalmat is kapott perindopril-erbuminra, idértve az el3allitasi eljarasra vonat-
koz6 EP0380341 szamu eurdpai szabadalmat.

A Servier 2000. julius 6-4n harom els6bbségi bejelentést nyujtott be a perindopril-erbumin
a-, B- és y-kristalyos polimorf alakjaira. A vizsgalatunk targyat képezd, EP1296947 szamu
eurdpai szabadalmat 2004. februar 4-én engedélyezték az a-kristalyos alakra. E szabadalom
ellen azutdn tizen szolaltak fel az Eurdpai Szabadalmi Hivatalnal (ESZH), de a felszolalok
kozott nem szerepelt az Apotex, a jelen tigy alperese. A felszoélalast kovetden a szabadalmat
a Felszolalasi Osztaly 2006. julius 27-én fenntartotta, ami ellen tobb felszo6lalo fellebbezést
nyujtott be, és igy a szabadalmat 2009. méjus 6-4n a T1753/06 szamu dontéssel az ESZH
Miiszaki Fellebbezési Tanacsa megvonta.

A kézbensd idészakban azonban az Apotex, egy generikus gyogyszereket gyartd kanadai
cég, forgalmazasi engedélyt kapott 2 mg, 4 mg és 8 mg perindopril-erbumint tartalmazé
tablettakra, és elkezdte ezeket a tablettakat Kanadabdl az Egyesiilt Kiralysagba importalni,
majd 2006. julius 28-an forgalmazni. A perindopril-erbumin tablettdk egyesiilt kiralysag-
beli generikus forgalmazdjaként az Apotex 4,1 millié fontot meghaladé jovedelemre tett
szert.

2006. augusztus 1-jén a Servier az EP1296947 szamu szabadalom bitorlasa miatt pert
inditott az Apotex ellen a tablettak egyesiilt kiralysagbeli importalasa, forgalmazasa és el-
adasra valo felkinalasa miatt, majd 2006. augusztus 2-an az Apotex értesitése nélkiil kérte
annak eltiltasat ideiglenes intézkedéssel a perindopril-erbumin forgalmazasatol az Egyesiilt
Kirdlysagban. Ezt a kérelmet azonban a birdsag elutasitotta. 2006. augusztus 3-an a Servier
megujitotta kérelmét, és errdl az Apotexet is értesitette. Ennek alapjan Mann bir6 révid
idétartamu eltiltast rendelt el a 2006. augusztus 7-i szobeli targyalasig, majd az augusztus
7-iszobeli targyalason ideiglenes intézkedést rendelt el a kovetkezd targyalasig. Dontésében
utalt a Serviernek arra a beadvanydra, hogy szamara kedvez6tlen dontés esetén kész lenne
az Apotex karat megtériteni.

Ezutan az iigyet Pumfrey biré targyalta, aki 2007. jalius 11-i dontésében megallapitotta,
hogy az Apotex bitorolta az eurdpai szabadalmat, azonban a szabadalom a korabbi eljarasi
szabadalom (EP0380341) miatt nélkiilozte az Gjdonsagot, és ezért érvénytelen volt. Ilyen
alapon Pumfrey biré megsziintette az ideiglenes intézkedést, és kartéritési bizonyitast ren-
delt el a Servier kotelezettségvallalasa alapjan. Bar a Servier fellebbezett a dontés ellen, azt
a Fellebbezési Birdsag (Court of Appeal) fenntartotta, s6t, Jacob biré megjegyezte, hogy az
eurdpai szabadalom érvénytelen ,,és nagyon nyilvanvaléan az, mert ez egy olyan szabada-
lom, amely rossz hirét keltheti a szabadalmi rendszernek’.

Idékozben, 2006. augusztus 25-én a Servier pert inditott Kanadaban, ahol a perindopril-
erbumin tablettakat gyartottak, 1 134 196 szamu kanadai szabadalmdnak bitorldsa miatt.
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Ezt a szabadalmat, amely perindopril-erbuminra vonatkozott (és ezért ekvivalens volt a
0049658 szamu eurdpai szabadalommal), 1981. oktéber 1-jén nyujtottak be, amikor a kana-
dai szabadalmi rendszer az elsé feltalal6 elvén nyugodott. A bejelentést iitkozési eljarasnak
vetették ala (amely hasonlé volt az egyesiilt allamokbeli interferenciaeljarashoz), és ezért
csak 2001. mércius 6-an engedélyezték. A régi kanadai torvény szerint egy megadott kana-
dai szabadalom oltalmi ideje az engedélyezés napjatol szamitott 17 év volt, aminek folytan a
kanadai szabadalom csak 2018. marcius 6-an jar le.

2008. julius 2-an a kanadai szabadalmat a Szévetségi Birosag (Federal Court) érvényes-
nek és bitoroltnak taldlta. Ezt a dontést a Szovetségi Fellebbezési Birdsag (Federal Court
of Appeal) 2009. junius 30-i dontésével megerésitette. A Legfelsébb Birdsag (Supreme
Court) 2010. marcius 25-én elutasitotta az Apotex kérését, hogy megfellebbezhesse a Sz6-
vetségi Fellebbezési Birosag dontését. Ugyanis Snider bir6 annak eldontésekor, hogy haszon
alapjan jar-e kartérités a Servier szamara, a Szovetségi Birdsag elétt megjegyezte, hogy az
Apotexnek viselnie kell valasztdsa kovetkezményeit, mert teljesen tisztaban volt azzal, hogy
bitorolni fog egy szabadalmat.

Az Egyesiilt Kirdlysagban Mann bir6 2008 juniusdban vizsgalatot tartott azzal kapcsolat-
ban, hogy kételezettségvallaldsa alapjan a Servier milyen kartérités megtéritésére kotelez-
hetd. Birdsagi konyvvizsgalok az Apotex veszteségét feltételezett 60%-os, illetve 100%-os
piacmegosztas alapjan az ideiglenes intézkedés idGtartamara 17,6 millié fontban, illetve 26
millié fontban allapitottdk meg. Ezen a ponton a Servier Snider biré dontésének fényében
modositani kivanta keresetét a Szovetségi Birdsag elétt, eléadva, hogy az Apotex nem igé-
nyelhet kartéritést azért, mert gatolva volt egy bitorl6 termék, vagyis a Kanadaban gyar-
tott perindopril-erbumin tablettdk eladasaban, és a kartéritést mindenképpen csokkenteni
kell annak a haszonnak a figyelembevételével, amelyet az Apotexnek kellett volna fizetnie
a Servier szamdra a bitorlé kanadai termékek vonatkozasaban. Norris bird azonban eluta-
sitotta a Servier kérelmét, hogy modosithassa keresetét, és az Apotex szdmara 17,5 milli6
font kartéritést itélt meg.

A Servier megfellebbezte Norris birénak ezt a dontését, és 2010. februar 12-én a Fellebbe-
zési Birosag helyt adott a fellebbezésnek. Ebben a déntésben Lord Jacob biré megallapitotta,
hogy Norris biré hibazott, amikor elmulasztotta figyelembe venni ,,azt, ami a mddositasok
elutasitdsanak altalanos hatasa lehetne”, és kiilonosen azt a kockazatot, hogy az Apotex ,tel-
jesen varatlan szerencseként” 17,5 millié fontot kaphatott, amire nem volt jogosult. Ennél
a szakasznal a Kanadai Fellebbezési Birosag fenntartotta az els6foku dontést, ,még valo-
szinlibbé téve, hogy a kanadai eljaras végiil azt jelentheti, hogy az Apotex itt igazsagtalan
juttatast kapott”. A bird elrendelte, hogy a Servier fizesse meg a kartérités felderitésének
koltségeit, és az Apotexnek fizetett 17,5 millié font maradjon kozbensd letét.

2010 szeptemberében Lewison bir¢ felfiiggesztette a masodik pont meghatarozasat, va-
gyis hogy a kartéritést csokkenteni kell annak érdekében, hogy az tiikkrozze azt a hasznot,
amelyet az Apotexnek a Servier szamadra kellett volna fizetnie a kanadai termékek bitorlasa

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 163

folytan, és igy Arnold birénak a vizsgalt tigyben az ex turpi causa non oritur actio (erkolcs-
telen ténykedésbdl nem szdrmazhat cselekedet) alapon kellett itélkeznie, vagyis azt kellett
eldontenie, hogy az Apotex szamara meg kell-e itélni kartéritést azért, mert gatolva volt
egy olyan anyag eladasaban, amelynek a gyartasa egy kiilfldi szabadalom bitorlasa miatt
torvénytelen volt, vagy pedig, miként a Servier kérte, az ex turpi causa-elv ténylegesen fel-
mentheti-e a Servier-t a fizetési kotelezettség alol. Az Apotex el6adta, hogy a kartéritést az
alabbi harom ok miatt kell visszakapnia: 1. az ex turpi causa-szabaly csak ott alkalmazhato,
ahol a kérdéses cselekedet biintet8jogi vagy erkolcsi vétség, amely becstelenséget jelent, vi-
szont a szabadalombitorlas Kanadaban nem mindsiil biintetGjogi vétségnek; 2. az ex turpi
causa-szabaly csak ott alkalmazhaté, ahol a felperes igénye lényeges mértékben nyugszik
torvénytelen vagy erkolcstelen cselekedeten, ami a jelen perben nem fordult el; és 3. a
Servier jogtalanul tartott igényt kartéritésre, még ha tudta is, hogy az Apotex a terméket
Kanadéban gydrtotta, és az ex turpi causa-szabalyra val6 hivatkozas egyarant jelenthet jo-
vahagydst és elutasitast.

Az ex turpi causa-esetjog alapos elemzése utan Arnold biré arra a kovetkeztetésre jutott,
hogy ,,annak alkalmazasa az tigy koriilményeitdl fiigg”, és hogy ,,lényeges tényez6t képez az,
hogy a felperes a vonatkoz6 idépontban tudott-e arrdl, hogy a jogellenesség az 6 részérél
szandékos vagy gondatlan magatartassal jart-e, és hogy a torvényellenes cselekedet elkove-
tését az alperes idézte-e el8”.

Az Apotex érveinek tanulmanyozasa alapjan Arnold biré elutasitotta az Apotexnek azt
a védekezését, hogy az ex turpi causa-elv nem alkalmazhatd, és elrendelte, hogy az Apotex
kamatokkal egyiitt fizesse vissza a 17,5 milli6 font kozbensé letétet.

A dontés igy tisztazza azt a kérdést, hogy nem all fenn 6nmikodo jog kartéritésre ideigle-
nes intézkedés elrendelése céljabol adott kotelezettségvallalas esetén, és hogy ,,a birdsagnak
azt kell tennie, ami igazsagos, nem csupan azért, mert az ideiglenes intézkedést helyteleniil
engedélyezték, hanem szélesebb kor(i megfontolasokra tekintettel is”.

B) A luxuscikkeket drusité Cowshed Products (Cowshed) a Fels6birdsagnal beperelte az
Island Origins Ltd.-t (Island), mert az szépségipari termékein hasznalta a cow védjegyet,
és ezzel bitorolta KNACKERED COW és CHEEKY cow védjegyét. Az Island JERSEY cow és
GORGEOUS COW végjeggyel is drusitott szépségipari termékeket.

Az alperes tagadta blinosségét arra hivatkozva, hogy a fogyasztok megtévesztése csekély
mértékd volt, és az Egyesiilt Kiralysag védjegytorvényeinek 10(3) cikke alapjan a JERSEY
cow védjegy hasznalata legfeljebb higitasnak tekintheto.

A HC elismerte ugyan a Cowshed markanevének sikerét és a cég goodwilljét, de nem
rendelt el ideiglenes intézkedést, mert ezzel az alperesek tonkremenetelét okozta volna.
Ugyanakkor utasitotta az alpereseket, hogy ne ajanljanak eladésra diszkontalt JERSEY cow
termékeket, és fizessenek az Island profitjabol 15%-ot egy kijelolt letéti szamlara.
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Eurdpai Altaldnos Birésdg

A) Sokan probalkoznak azzal, hogy haromdimenziés védjegy kérelmezésével korlatlan ol-
talmat szerezzenek termékiik sajatos alakjara, mert a 207/2009 k6zosségi védjegyrendelet
szerint egy kozosségi védjegy tobbek kozott egy termék alakjabol is allhat, feltéve, hogy az
alkalmas egy vallalat termékeinek vagy szolgaltatasainak a megkiilonboztetésére. A kozos-
ségi védjegyrendelet 7(1)(e) cikke szerint azonban a lajstromozast meg kell tagadni, amikor
az alak lényeges értéket kolcsonoz az arunak.

Ilyenkor a kozosségi minta segitségével lehet megfelel6 oltalmat szerezni. Erre szolgéltat
példét az Eurdpai Altalinos Birdsag (General Court of the European Union, GCEU) 2011.
oktdber 6-an hozott dontése a dan Bang & Olufsen A/S (Bang) v. BPHH-ligyben, aminek
el6zménye, hogy a Belsé Piaci Harmonizacios Hivatal (BPHH) elutasitotta a Bang kérelmét
egy ceruzara emlékeztetd, konuszos hangszéré haromdimenzios védjegyként valo lajstro-
mozasa irant. A Bang arra hivatkozott, hogy a védjegyeztetni kivant termékalak konnyen
megmarad a fogyasztok emlékezetében, és igy alkalmas aruinak megkiilonboztetésére.

A BPHH dontése ellen a Bang altal benyujtott fellebbezés utain a GCEU helybenhagyta a
BPHH dontését. Elutasité dontésében ramutatott, hogy az olyan lajstromozasok elutasita-
sanak végs6 célja, amelyek csupan funkciondlis formakon alapszanak vagy lényeges értéket
kolcsondznek az arunak, az, hogy elkeriiljék a kizarolagos és tartos jogot, amely egyiitt jar
a védjeggyel, mert ilyen esetekben a jogalkoto korlatozni kivanta a kizarélagos jog id6tar-
tamat. Itt a GCEU vilagosan utalt a kozosségi mintdkra, amelyek oltalmi ideje nem haladja
meg a 25 évet. A GCEU szerint a vizsgalt ligyben az alak befolyasolja az ru lényeges érté-
két, és ennek révén egyértelmi okot ad a haromdimenzids védjegy elutasitdsara.

B) A Liz Earle Beauty Co. Ltd. (Liz) a BPHH-nal kérelmet nydjtott be a NATURALLY
ACTIVE védjegy lajstromozasa irant a 3., 5., 18., 35. és 44. aruosztalyban szépségipari ter-
mékekre. A kérelmet a BPHH elutasitotta, mert a lajstromoztatni kivant védjegyet alkal-
matlannak taldlta az druk eredetének megjelolésére; az csupan az aruk rekldmozasara és
dicséretére volt alkalmas.

A BPHH Fellebbezési Tanacsa a kozosségi védjegyrendelet 7(1)(b) és 7(2) cikke alap-
jan szintén elutasitotta a kérelmet arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy
mindkét szava mentes a megkiilonboztetd jellegtdl, és egyértelmtien olyan termékekre utal,
amelyek természetes alkotorészeket tartalmaznak és hatékonyak. A tandcs azt is kifogasolta,
hogy a Liz nem szolgaltatott bizonyitékot arra nézve, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy
hasznalat folytan az 6sszes EU-tagdllamban megkiilonboztetOképességre tett szert, és igy
alkalmas a 7(3) cikkben foglalt kifogas elharitasara.

A Liz a GCEU-hoz nydjtott be fellebbezést, amely azonban fenntartotta a Tandcs dontését
azzal az eltéréssel, hogy a lajstromozast elutasitotta a 3., 5., 35. és 44. aruosztallyal kapcso-
latban, de engedélyezte a javasolt védjegyet a 18. aruosztalyban pénztarcakra, levéltarcakra
és titkdrtokokra.
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Eurdpai Birésdg

A) Az Eurdpai Birésag (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2011. jilius 28-an
kiegészit6 oltalmi tanusitvanyra (SPC) vonatkozé két dontést hozott a memantinnal és a
galantaminnal kapcsolatban.

El6szor a memantiniigyet targyaljuk. A memantin olyan gydgyaszati hatéanyag, amelyet
Németorszagban a Merz forgalmazott 1976 as 2002 kozott AKATINOL védjeggyel Parkinson-
kor és egyéb betegségek kezelésére. A Merz ezt a gydgyszert az 1961. évi német gyodgyszer-
torvény alapjan adott forgalmazasi engedéllyel arusitotta, amely nem kivant biztonsagi és
hatékonysagi vizsgalatot.

1989-ben a Merz eurdpai szabadalmi bejelentést nyujtott be Alzheimer-kér memantinnal
vald kezelésére. A szabadalmat 1993-ban engedélyezték, és a forgalmazasi engedélyt az Eu-
ropai Gyogyszerhivatal (European Medicines Agency, EMEA) 2002 majusaban adta ki.

A Merz 2002 novemberében eurdpai szabadalma alapjan SPC engedélyezését kérte kii-
16nb6z6 eurdpai uniods orszagokban, az EMEA forgalmazasi engedélyét emlitve a memantin
elsé gyogyszer-forgalmazasi engedélyeként az Eurépai Unidban. Kiilonb6zé orszagokban,
ideértve Németorszagot, az Egyesiilt Kiralysagot, Belgiumot és Spanyolorszagot, szimos
generikusgyogyszer-gyarto kétségbe vonta a memantin kiegészit6 oltalmi tandsitvanyanak
érvényességét. A generikusok azzal érveltek, hogy a memantin az SPC-re vonatkozé euré-
pai unios rendelet 2. szakasza szerint annak hatalyan kiviil esik, mert 1976 dta arusitottak az
Eurépai Unidban, példaul Németorszagban anélkiil, hogy kordbban a 65/65/EEC eurépai
irdnyelv altal elSirt adminisztrativ engedélyezési eljarasnak vetették volna ala, és igy nem
vizsgaltak a biztonsagat és a hatékonysagat.

A Merz azzal érvelve védte SPC-jének érvényességét, hogy a 2. szakasz helyes értelmezése
szerint az els6 forgalmazasi engedélynek abban az orszdgban, amelyre vonatkozolag a SPC-
kérelmet nem az Eurdpai Unidban nytjtjak be, kell a 65/65/EEC eurdpai unids iranyelv
szerinti engedélynek lennie. A Merz azzal érvelt tovabbd, hogy egy SPC érvénytelenitésének
okait a 15. szakasz, nem pedig a 2. szakasz hatdrozza meg, és igy az utobbi nem képezi tor-
vényes alapjat egy SPC megvonasanak.

A CJEU dontése szerint elsésorban az SPC-rendelet céljat kell figyelembe venni, és ez a
kutatas elémozditasa SPC-k létrehozasa utjan a hatéanyagokat védo szabadalmak élettar-
tamdnak meghosszabbitasaval. A CJEU szerint ennek a célnak ellentmondana olyan SPC-k
engedélyezése, amelyek meghosszabbitandk olyan szabadalmak élettartamat, amelyek az
Eurépai Unidban mar forgalmazott olyan hatéanyagokat védenek, amelyeket nem vetettek
ala a 65/65/EEC eurdpai unids iranyelv szerinti, biztonsagra és hatékonysagra vonatkoz6
vizsgalatot is magaban foglal6 engedélyezési eljarasnak.

A CJEU nézete szerint a rendelet 2. szakaszat ugy kell értelmezni, hogy annak alapjan csu-
pan olyan termékre adhaté kiegészit6 oltalmi tanusitvany, amely a vonatkozé tagallamban
érvényes szabadalmi oltalommal van védve, és amely a kozdsségben gyogyaszati termék-
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ként valo forgalmazasanak megkezdése el6tt olyan adminisztrativ engedélyezési eljarasnak
val6 alavetés utan kapott forgalmazdsi engedélyt, amilyen eljarast a 65/65/EEC iranyelv ir
el6, és amely magaban foglal biztonsagi és hatékonysagi vizsgalatot is. Ezért a memantinra
nem adhaté kiegészité oltalmi tandsitvany.

A fenti okok miatt a CJEU tgy dontott, hogy azok a termékek, amelyek a 2. szakasz sze-
rint a rendelet hatalyan kiviil esnek, érvénytelenek a rendelet 15.1(a) szakasza alapjan a 3.
szakasz vonatkozasaban. Ilyen szempontbdl a CJEU megjegyezte, hogy a rendelet 3. szaka-
szaban a ,termék” megjel6lés olyan termékre vonatkozik, amely a rendelet 2. szakaszdban
meghatarozott korbe esik, ezért az olyan SPC-k, amelyeket a rendelet 2. szakaszan kiviil es6
termékekre, igy memantinra engedélyeztek, a 15.1(a) szakasz alapjan érvénytelenek.

A galantaminiigy analég volt a memantiniiggyel. Igy az azonos napon, tehat 2011. jalius
28-an hozott dontésben a CJEU arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a galantamin is a rende-
let 2. szakasza szerinti koron kiviil esik, és ezért nem lehet érvényes SPC targya.

B) A CJEU 2011. oktdber 20-dn a PepsiCo v. OHIM-tigyben déntést hozott arrél, hogy
a kozosségi mintarendelet alapjan hogyan kell megéllapitani itk6z6 minték kiilonbségeit
vagy hasonldsagait.

A vizsgalat targyat képezd termékek ,,rapper”-nek nevezett kis fémlemezek voltak, és azt
kellett megallapitani, hogy azok iitkoznek-e egy korabbi spanyol mintaval, vagyis azt bito-
roljak-e.

A CJEU elétti eljarasban tisztazni kellett, hogy az als6fokt Eurépai Altaldnos Birésag hi-
bazott-e az aldbbi kérdésekkel kapcsolatban: (i) a tervezd szabadsaganak korlatozasa (CDR
10[2] cikk) (CDR: Koz6sségi Mintarendelet, Community Design Regulation); (ii) a tajéko-
zott felhaszndl6 fogalma és figyelmi szintje (CDR 10[1] cikk); (iii) a GCEU feliilvizsgalati
jogosultsaganak kore (CDR 61[2] cikk); és (iv) Ossze lehet-e hasonlitani a vonatkozé arukat
az itkoz6é mintak helyett (CDR 10[1] cikk).

(i) A tervezd szabadsagfokanak a minta kifejlesztése terén valé lehetséges korlatozasaval
kapcsolatban a CJEU megallapitotta, hogy az ilyen korlatozasok értékelése inkdbb a GCEU
ténybeli megallapitdsaira, semmint jogi kérdésekre vonatkozik. Igy a CJEU, 6sszhangban
a kialakult joggyakorlattal, megengedhetetlennek tartotta az ilyen értékelés kétségbe vo-
ndsat.

(ii) A tajékozott felhasznal6 fogalmaval kapcsolatban a CJEU azon a nézeten volt, hogy
ez a fogalom a védjegyiigyekben alkalmazhaté atlagos fogyasztéd — aki nem tesz kozvet-
len sszehasonlitast az {itkozé védjegyek kozott — és a muszaki szakértelemmel rendelkezd
szakember ko6zé helyezhetd. A tajékozott felhasznalé kozvetleniil 6sszehasonlitja a vizsgalt
mintakat, de nem zarhat6 ki, hogy az ilyen 6sszehasonlitds megvaldsithatatlan lesz. A tajé-
kozott felhaszndlo figyelmének szintje a CJEU szerint viszonylag magas foku.

(iii) A CJEU megallapitotta, hogy a GCEU feliilvizsgalati jogkorének terjedelme nem ha-
ladja meg a szamdra a CDR 61. cikke alapjan engedélyezett mértéket.
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(iv) A CJEU szerint a GCEU helyesen jart el, amikor a lajstromozott mintak helyett a
tényleges termékek fizikai mintdit hasonlitotta 6ssze.

Eurépai Szabadalmi Hivatal

A) Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 2011. november 7-t6] 10-ig a Pdrizs melletti
Germain-en-Laye-ben rendezte meg az ESZH, a Japan Szabadalmi Hivatal és az Amerikai
Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivataldnak 29. hiromoldalu éves konferencidjat.

A résztvevok megallapitottak, hogy a k6z6s munkaprogram mindegyik teriiletén jelentds
elrehaladast értek el. A legjelent6sebbnek a kozos idézési dokumentumot (Common Cita-
tion Document, CCD) tartottak, amely fontos rést tolt be a koz és a szellemitulajdonvédelmi
hat6sagok szamara a tajékoztatasi szolgaltatasok teriiletén, és lehetévé teszi a harom hivatal
altal ugyanazzal a taldlmannyal kapcsolatban végzett kutatas alapjan megjelolt dokumentu-
mok megismerését a harom hivatalnal egyidejiileg fiigg bejelentések kapcsan.

December 9-én tartottdk a haromoldalu felhasznaldk napjat, amikor meghallgattak a ha-
rom allam ipari tarsasdgainak képvisel6i altal el6adott kéréseket, és véleményt cseréltek az
ipar képviseldivel a hdarom hivatal terveirdl.

A jovébe tekintve a harom hivatali eln6k ramutatott, hogy kozos terveik kozil sokat
- ideértve a CCD-t és a statisztikai jelentéseket — ki kivannak terjeszteni 6toldalu egyiitt-
miikodésre, bevonva Kinat és Dél-Koreat is.

A harom elnok végs6 kovetkeztetése az volt, hogy a hdrom hivatal egyiittmiikodése dontd
jelentdségli marad a globalis szint(i szabadalmi harmonizacié elémozditdsaban.

B) A T 4/80 szamu dontést kovetden az ESZH gyakorlata hosszt évekig az volt, hogy ha
egy sajatos targyat kiviteli alakként kinyilvanitottak a benyujtott szabadalmi bejelentésben,
kizard szakaszt (disclaimert) lehetett beiktatni az igénypontba ennek a kiviteli alaknak az
oltalmi korbdl vald kizarasa céljabol. Ez a gyakorlat azt kovetSen sem valtozott meg, hogy
a Kibdvitett Fellebbezési Tanacs G 1/03 szammal kiadta elsé dontését a disclaimerek enge-
délyezhetdségérdl. Szamos dontés (ideértve a T 1102/00 és a T 1050/99 szamu dontést is)
utdn azonban arra kovetkeztettek, hogy az olyan disclaimereket, amelyek az eredeti bejelen-
tésben a talalmany részeként vannak kinyilvanitva, olyan kinyilvanitatlan disclaimereknek
kell tekinteni, amelyekre a G 1/03 szamu dontésben kinyilvanitott szigort kovetelmények
vonatkoznak, és az ESZH elséfoku részlegeinek gyakorlatat hozzaigazitottdk ehhez az j
joggyakorlathoz. Ez a gyakorlat akkor sem valtozott, amikor azt megkérddjelezte a Ms.
Kinkeldey altal elnokolt 3.3.4-es fellebbezési tanacs a T 1107/06 szamu déntésben.

Végiil a Mr. Galligani altal elnokolt 3.3.8-as tanacs volt az, amely a T 1068/07 szamu
tigyben az eltér esetjogra tekintettel a kovetkezd kérdést intézte a Kibévitett Fellebbezési
Tanacshoz.

Egy disclaimer {itkozik-e az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 123(2) cikkébe, ha
targyat a talalmany egy kiviteli alakjaként kinyilvanitottak a benyujtott bejelentésben?
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Ezt a kérdést a tanacs most a G 2/10 szamu dontésben a kovetkezéképpen valaszolta
meg:

1a)Egy igénypont mddositasa olyan disclaimer beiktatasaval, amely kizar egy, az eredeti

bejelentésben kinyilvanitott targyat, titkozik az ESZE 123(2) cikkébe, ha az igénypont-
ban a disclaimer beiktatasa utin megmarad¢ targy nincs kozvetlentil és egyértelmtien
kinyilvanitva a benyujtott bejelentésben az altaldnos tudast hasznald szakember szd-
mara.

1b) Annak meghatarozasa, hogy ez az eset forog-e fenn, a vizsgalt igy 6sszes mtiszaki ko-

rilményének a miiszaki megitélését kivanja, figyelembe véve a benyujtott bejelentés
kinyilvanitasanak a jellegét és mértékét, a kizart targy jellegét és mértékét és viszonyat
a modositas utan az igénypontban megmaradé targyhoz.

Els6 olvasasra gy tiinik, hogy ezek a vélaszok kevés utmutatassal szolgalnak. Alaposabb
tanulmanyozas utdn azonban a dontés némileg vilagosabb képet nyujt arra nézve, hogy egy
disclaimernek milyen kovetelményeket kell kielégitenie ahhoz, hogy az ESZE 123(2) cikke
szerint engedélyezhet6 legyen, ha a disclaimer olyan targyat zar ki, amely ki van nyilvanitva
a benyujtott bejelentésben.

A Kibdvitett Fellebbezési Tanacs dontése elismeri, hogy a bejelentd elvileg jogosult arra,
hogy ne igényeljen oltalmat a kinyilvanitott talalmany egy kiviteli alakjara vagy akar egy
részére. Erre jo okot szolgaltathat példaul az, ha a bejelent el6szor gyorsan akar oltalmat
kapni egy el6nyo6s kiviteli alakra, és a fennmarad¢ altaldnos kitanitast egy megosztott be-
jelentésben kivanja igényelni. Ezért a tanacs véleménye szerint nem lehet dont6, hogy a
bejelentés benyujtasakor a bejelentd szandékozott-e vagy sem kizarni egy bizonyos targyat
az igényelt oltalmi korbél.

A Kibévitett Fellebbezési Tanacs nézete szerint azt a préobat kell alkalmazni, hogy az alta-
lanos szaktudasu szakember a megmaradt igényelt targyat az eredeti bejelentésben kozvet-
leniil és egyértelmtien kinyilvanitottnak tekintené-e. A G 2/10 szamu doéntés ilyen dsszefiig-
gésben hangsilyozza annak fontossagat, hogy a kinyilvanitas egységes felfogast titkrzzon
az ESZE 54. (4jdonsag), 87. (elsdbbség) és 123. cikke (hozzaadott anyag) vonatkozasaban.

Arra a kérdésre, hogy a bejelenté hogyan hatdrozhatja meg a jovében egy disclaimer al-
kalmazhatosagat, a kovetkez6 valaszok adhatok.

1. Megengedhetdnek tiinik a talaAlmany sajatos kiviteli alakjainak kizarasa.

2. Ugyelni kell arra, hogy a disclaimer ne korldtozza az igénypontot olyan térgyra, igy
alcsoportra, kozbensé altalanositasra vagy barmi mdsra, amit nem lehet a benyujtott beje-
lentésben kinyilvanitottnak tekinteni.

Minthogy a G 2/10 szdmu dontés iranymutatdsa nem mindsitheté teljesen vilagosnak
és egyértelmiinek, a sok esetben fennmaradé bizonytalansagot célszert annak a kérdés-
nek a megvalaszolasaval kikiisz6bolni, hogy vajon a kinyilvanitott targyra vonatkozo kivant
disclaimer sérti-e vagy sem az ESZE 123(2) cikkét.
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C) Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 115. cikke lehetévé teszi, hogy harmadik felek
megjegyzéseket tegyenek egy fiiggd eurdpai szabadalmi bejelentéssel vagy egy megadott
eurdpai szabadalom elleni felszdlaldssal kapcsolatban. Az ilyen megjegyzések benyujtasa
illetékmentes.

Minthogy a megjegyzéseket benytjté harmadik fél nem valik féllé az eljarasban, mosta-
ndig a legtobb fél inkdbb megvarta az eurdpai szabadalom engedélyezését, és ezt kovetSen
nyujtott be felszoélalast, ilyen médon felszolaloként féllé valva az eljarasban.

Az ESZH elhatérozta, hogy megkonnyiti az ilyen megjegyzések benyujtasat, hogy ezzel is
javitsa a megadott eurdpai szabadalmak min@ségét, és megvaltoztatta a gyakorlatat annak
érdekében, hogy a vizsgalo és a felszdlalasi osztalyok vilagosan kommentéljak a harmadik
fél éltal benyujtott megfigyelések targyhoz tartozasat. Ezért az ESZH 2011. augusztus 1-
jével kisérleti programot vezetett be, amely lehet6vé teszi, hogy online formanyomtatva-
nyon lehessen benyujtani ezeket a megjegyzéseket. Az ilyen formanyomtatvanyok az ESZH
weboldalan férhet6k hozza, és tigy vannak megszerkesztve, hogy lehetévé tegyék olyan to-
mor és jol felépitett megfigyelések benyujtasat, amelyeket az el6vizsgalok gyorsan tudnak
megérteni és értékelni. Az ilyen formanyomtatvanyok hasznalatat az ESZH elnokének 2011.
majus 10-én kelt dontése teszi lehet6vé. Ennek értelmében a beadvanyokat nem kell alairni,
de azok beérkezését az ESZH atvevd részlegének elektronikusan kell érkeztetnie.

A megfigyeléseket az ESZH valamelyik hivatalos nyelvén kell benyujtani, és azok névte-
leniil tehetdk.

Bar az ESZH ajanlja az online formanyomtatvany hasznalatat, a megjegyzések az eddigi
gyakorlatnak megfeleléen papiron is benyujthatok.

D) A T 1749/06 szamu {igyben a Vizsgalati Osztaly a T 1121/02 szamu dontésre hivat-
kozva a feltalaloi tevékenység megitélésekor figyelmen kiviil hagyta az igénypontnak azokat
a jellemz6it, amelyek egy ikon haromdimenziés megjelenési képéhez vezettek, mert ezek a
jellemzdk csak a megfigyel® észlelésétdl fiiggnek (,,a szemlél6 agyaban torténé folyamat”),
és ezért nem muszaki jellegtiek.

A Miszaki Fellebbezési Tanacs elismerte, hogy nehéz megitélni, vajon egy jellemz6 hoz-
zdjarul-e egy igénypont miiszaki jellegéhez. Csatlakozott azonban a T 258/03 szamu dontés-
ben kinyilvanitott nézethez, amely szerint egy olyan ismert tevékenység, mint a ceruzaval és
papirral végzett irds is miiszaki jellegti. Ennek a nézetnek az 1. igénypont targydra valo al-
kalmazasa mellett a tandcs megéllapitotta, hogy az ikon szélének valtakozva sotét és vilagos
vonalakkal valé megviéltoztatasabol all6 jellemzé miszaki jellegd, és a feltalaléi tevékenység
megitélésekor figyelembe kell venni. A tanacs azon a nézeten volt, hogy a Vizsgalati Osztaly
altal emlitett, ,,a szemléld agyaban torténik’-préba annak eldontésekor, hogy egy jellem-
z6 hozzdjarul-e egy igénypont muszaki jellegéhez, nem hasznalhato. Taldlmanyok, miként
a kinematograf, olyan hatdson alapszanak, amely csak ,a szemlél6 agydban megy végbe”,
amennyiben alloképek egymads utani gyors levetitése egy vaszonra folyamatos mozgas illa-
ziojat kelti. Jollehet egy valodi cselekvés észlelésének az illuzidja csak a szemléld agyaban
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keletkezik, komolyan senki sem vonna kétségbe, hogy a kinematograf miiszaki jellemz6kon
alapuld talalmény. Azzal lehetne érvelni, hogy a kinematograf olyan miszaki elemeket fog-
lal magdban, amelyek végsé soron a szemléld agyaban a mozgas illuzidjat keltik. A vizsgalt
esetben azonban a sotét és vilagos csikok miszaki elemek is, amelyek hozzéjarulnak a ha-
romdimenzids kép illizidjanak létrehozasahoz. Ezért a tandcs azon a nézeten volt, hogy az
1. igénypont jellemz6 részének vonasai muszaki jellegtiek, és a feltalaldi tevékenység meg-
itélésekor azokat figyelembe kell venni.

E) A Kibévitett Fellebbezési Tanacs a G 1/09 szamu dontésben megdllapitotta, hogy egy
olyan eurdpai szabadalmi bejelentés, amelyet a Vizsgélati Osztaly dontése elutasitott, az
ESZE/1973 25. szabalya alapjan a fellebbezési hataridé lejartaig még fligg6, ha nem nyuj-
tottak be fellebbezést.

F) A T 714/08 szamu dontés tigyében az 1. igénypont megvaltoztatott szévege tizenkét
sajatos bazis—kapcsold kombinaciot dlelt fel. Ezek a sajatos parok azonban a benyujtott
bejelentés sz6vegében nem voltak kinyilvanitva, mert ott nem hataroztak meg, hogy az
egyes bazisok pontosan melyik kapcsoldval vannak kombinalva. Ezért a bejelentés benytj-
tott szovegébdl nem lehetett kozvetleniil és egyértelmiien levezetni, hogy a mddositott
1. igénypontban a p-feniléndiamin a tizenkét kapcsold koziil melyikkel képezett sajatos
kombinaciét.

A fellebbezést benyujté szabadalmas szerint a bejelentés eredetileg benyujtott sz6vegének
14. oldaldn a p-feniléndiamin méar meg volt nevezve mint az elsé elényos oxidacios bazis.
A Miiszaki Fellebbezési Tanacs véleménye szerint azonban a 14. oldalnak ez a részlete nem
értelmezhetd olyan éltalanos tanitasként, hogy az els6 oxidacids bazis p-feniléndiaminra
van korlatozva, és a mddositott szévegezésii 1. igénypont szerint mind a tizenkét kapcso-
l6val kapcsolhato. Ezért a tandcs ezt az érvet elutasitotta, tovabba kifejtette, hogy ez az tigy
kilonbozik a T 615/95 szamu és a T 50/97 szamu dontéstSl, amelyek Markush-csoportok
szubsztituenslistaiban végzett korlatozasokra vonatkoznak.

A fékérelem szerinti 1. igénypont megvaltoztatasat a tanacs az ESZE 123(2) szakaszaba
titkdzének tekintette. Ezért a kérelmet elutasitotta.

G) A Kibévitett Fellebbezési Tanacs G 4/08 szamu dontésében tobbek kozott megallapi-
totta, hogy ha egy nemzetkozi szabadalmi bejelentést a PCT szerint az Eurdpai Szabadalmi
Hivatal egyik hivatalos nyelvén nyujtottak be és publikaltak, az eurdpai szakasz megindita-
sakor nem lehetséges ennek a bejelentésnek az ESZH egy masik hivatalos nyelvi forditasat
benyujtani, amely azutdn az eljards nyelve lenne.

H) A T 1206/07 szamu dontésben a Miiszaki Fellebbezési Tandcs megallapitotta, hogy két
jellemz6 bizonyos kombinacidja nem volt kinyilvanitva a bejelentés eredetileg benyujtott
szovegében. Sem a bejelentés eredeti igénypontjai, sem eredeti példai nem tartalmaztak
olyan eljarasokat, amelyek a jellemzdk koziil csak az egyiket is felmutattak volna. Ezen tal-
menden — bar ez a két jellemz6 mint olyan valéban ki volt nyilvanitva az eredeti bejelen-
tésben — a leirds nem tartalmazott semmiféle olyan utaldst, amely aldtimaszthatta volna
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azok kombindcidjat. A jellemz6k tjonnan igényelt kombinacidjahoz csak gy lehet eljutni,
ha utélag egymassal kapcsolatba hozunk két olyan bekezdést, amely a bejelentés eredetileg
benyujtott leirasaban egymastol fiiggetlen volt. A tanacs véleménye szerint az alabbi két
jellemz§ kivalasztasat: ,metallocénkatalizator” és ,,egy 4-18 szénatomot tartalmazo diolefin
bevezetése legaldbb az egyik reaktorba” nem lehet kozvetleniil és egyértelmiien levezetni
az eredetileg benyujtott bejelentés szovegébdl, mert abban nem taldlhat6 a legcsekélyebb
utalds sem erre a konkrét kombindciora. Ezért a tandcs egyetértett a 2-es szamu alperessel
abban, hogy a kombinalt jellemz6k elkiilonitett kinyilvanitdsa az eredeti bejelentésben nem
elegend6 ahhoz, hogy ezeknek a jellemzdéknek a kombinaciéjat 6sszhangba lehessen hozni
az ESZE 123(2) szakaszanak kovetelményeivel.

Ez a végkovetkeztetés megfelel az ESZH vonatkozé allandé joggyakorlatanak is, amely
szerint az eredetileg benyujtott bejelentés tartalma nem értelmezhetd olyan tartdlynak,
amelybdl egyes jellemz6k kivalaszthatok és kombinalhatok ahhoz, hogy mesterségesen egy
meghatarozott kombinacidhoz lehessen jutni. Ezért a 3. igényponttdl fiiggd 7. igénypont
targya tulhaladja az eredetileg benyujtott bejelentés tartalmat, és igy nem felel meg az ESZE
123(2) szakaszaban foglalt kovetelményeknek.

I) A T 1989/08 szamu dontésben a Miiszaki Fellebbezési Tanacs megallapitotta, hogy egy
meghatarozott terilleten miiszaki el6itélet alatt altalaban a vonatkozo szakkorokben altald-
nosan vagy széles korben elterjedt nézetet vagy elézetesen kialakitott véleményt értenek.
Egy el6itélet aldtamasztasara a bizonyitasi eljarasban magas mércét kell alkalmazni. Rend-
szerint bizonyitani kell, hogy az el6itélet alapmiivekben vagy egy tankoényvben fordul eld;
igy a bizonyitas szintje majdnem olyan magas, mint az éltalanos szaktudas bizonyitdsanal.
Nem elég példaul személyek korlatolt szimanak véleményét vagy elképzelését figyelembe
venni.

A vizsgalt esetben a megadott el6itélet aldtamasztdsara benyujtott bizonyit6 anyag csupan
tiz dokumentumbdl 4llt, amelyek a szakteriiletre vonatkozé értekezések vagy szabadalmak
voltak. Az anterioritasoknak ez a viszonylag csekély szama, amely a vonatkozé szakteriile-
ten egy kivalasztott olvasokozonségnek volt szanva, 6nmagaban nem képezett megfelel$
alapot a miiszaki el6itéletre vonatkoz6 allitas szamara. Ezért a tandcs arra a kovetkeztetésre
jutott, hogy az allitolagos el6itéletet nem tamasztottak meggy6z6 modon ala (lasd a T 25/09
szamu dontést is).

J) A G 1/07 szamu dontésben a Kibdvitett Fellebbezési Tanacs megallapitotta, hogy az
igényelt képalkoto eljaras mint az emberi vagy allati test sebészeti kezeléséhez szolgalo el-
jaras az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 53¢) szakasza alapjan ki van zérva a szabadalmi
oltalombdl, ha megvaldsitasakor fontos a test életének és egészségének megtartdsa, és ha
egy olyan invaziv 1épést foglal magaban, amely a testen 1ényeges fizikai beavatkozast jelent,
amelynek az elvégzése orvosi szakismereteket igényel, és amely még akkor is jelentds egész-
ségkockazattal jar, ha a sziikséges szakmai gondossaggal és szakértelemmel végzik.
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K) A T'892/08 szamu déntésben a Miiszaki Fellebbezési Tanacs arra az alland6 joggyakor-
latra utalt, amely szerint ha egy miiszaki feladat csupan egy tovabbi anyagkeverék vagy egy
tovabbi eljards szolgaltatasara vonatkozik, vagyis a technika dllasdnak egy véltozatat nyujtja,
minden jellemzé vagy jellemz6kombindcid, amely az anyagkeverék vagy eljaras ilyen fajtaja
esetén mar szokasos, egyarant a kittizott feladat kézenfekvé megoldasat képezi.

A tanacsok ismételten leszogezték, hogy egy alternativa tisztan 6nkényes kivalasztasa tobb
egyforman kézenfekvd valtozat kozill semmiképpen nem jelent feltaldloi tevékenységet.

L) A T 879/09 szamu dontés a kozbensé altalanositas esetére szolgaltat példat. Ebben a
dontésben, amely olyan tigyre vonatkozik, amelyben a Vizsgalati Osztaly azért utasitotta el
a bejelentést, mert az az ESZE 123(2) szakaszaba {itkozott, a Muszaki Fellebbezési Tanacs
megallapitotta, hogy a szabadalmi bejelentésben egy talalmany altalanos forméban volt le-
irva egy vagy tobb részletes kiviteli példaval. Annak érdekében, hogy a hianyzé Gjdonsag-
ra és/vagy hianyz¢ feltalaléi tevékenységre vonatkozé kifogast kikiiszobolje, a bejelent az
altalanos kinyilvanitasba gyakran beiktatja a részletes kiviteli példak néhany, de nem az
oOsszes jellemz6jét. Ez olyan targyat eredményez, amely az eredeti dltalanos kinyilvanitas
és a részletesen leirt kiviteli alakok kozé esik. Szabadalmi szakemberek ezt ,,kdzbensé alta-
lanositas”-ként jelolik meg, jollehet a ,,kozbensd korlatozas™ megfelelébb megjelolés lenne
annak érthetévé tételéhez, hogy a valdsagban itt az altalanos eredeti kinyilvanitas korla-
tozasarol van sz6 (T 461/05). Egy ilyen kozbensé korlatozas vagy kozbensé altalanositas
az ESZE 123(2) szakasza szerint csak akkor engedhet6 meg, ha a szakember az eredetileg
benyujtott szovegezésbdl kétségtelentil felismerheti, hogy az egy részletes kiviteli példabol
vett jellemzdék nem allnak szoros 6sszefliggésben a kiviteli példa tobbi jellemzjével, hanem
kozvetlentll és egyértelmiien az altaldnos szovegosszefiiggésre vonatkoznak. Minthogy az
adott esetben ezt a kovetelményt kielégitették, nem iitkoztek az ESZE 123(2) szakaszaba.

M) A T 1281/06 szamu dontésben a Miszaki Fellebbezési Tanacs megallapitotta, hogy a
fiiggetlen 1. és 5. igénypontban nem volt vildgos az utalds alsé és felsé csuklépontu szin-
leképzési funkcidra, mert a ,,csuklépont” fogalom a képfeldolgozas teriiletén nem bir alta-
lanosan elismert jelentéssel. Ezért az igényelt talalmannyal megoldand6 miszaki feladat
szamara a csuklopontok meghatarozasat lényegesnek tekintették.

Arra az altaldnos alaptételre utalva, hogy egy igénypontban a fogalomjelentéseknek
magabol az igénypont szohasznalatabol ki kell téinniiik, a tandcs sajat korabbi, T 1271/05
szamu dontésére és az abban emlitett joggyakorlatra is emlékeztetett, amely szerint ,et-
t6l az alaptételtd] el lehet térni, ha egy szabadalmi leirds bizonyos fogalmak egyértelmii
meghatarozasait tartalmazza, és azt is vilagossa teszi, hogy ezek a meghatérozasok az egész
bejelentésre érvényesek, ugyhogy az igénypontok szohasznalatanak az értelmezésekor
a szabadalmi dokumentum a sajat szotarat képezné” A vizsgélt esetben ezek a feltételek
nincsenek kielégitve, mert a leiras nem tartalmaz olyan megallapitdst, amelybdl kittinne,
hogy a ,csuklépont” fogalomnak egy meghatarozott, a teljes bejelentésre érvényes jelen-
tést kell kapnia. A tandcs a leirasban nem taldlt egyetlen egyértelmd meghatarozast sem a
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»csuklopont” fogalomra, és ez az igénypontokra is érvényes volt. Ezért — 6sszhangban a T
1271/05 dontéssel — nem lehetett az 1. és 5. igénypont szerinti ,,fels6 és als6 csuklépontok”
jellemz8khoz sajatos jelentést rendelni, ami megkiilonboztetné ket egy, a szin-hozzaren-
delési funkcid 4ltal meghatarozott ponttél. Igy nincs kielégitve a vilagossag ESZE/1973 84.
szakasza szerinti kovetelménye.

N) A T 1703/06 szamu doéntésben a Miiszaki Fellebbezési Tandcs az ESZH joggyakorla-
tara utalt, amely szerint egy terméknek egy igénypontban valé egyértelmi jellemzése egy
paraméterrel (itt a torésmutatdval) sziikségszertien azt kivanja, hogy a paramétert vildgosan
és megbizhatéan lehessen meghatarozni.

Az a tajékoztatas, amelyet a tandcs a bejelentés napjan az daltalanos szaktuddsra jellem-
z6nek talalt, azt mutatta ugyan, hogy a technika allasdban kiilonb6z6 eljarasok tartoznak
a torésmutaté meghatdrozasihoz, de a technika allasa azt is vilagossa teszi, hogy egy, az
irodalomban megnevezett anyagnak a torésmutatdja az a mutatd, amelyet 23 °C-on vagy
25 °C-on és a natrium-D-vonalanak 589,3 nm hullimhosszan kapnak. Megallapitottak to-
vabba, hogy a mlianyagipar ASTM D 542 jel(i szabvanya két eljarast emlit a torésmutat6
mérésére, amelyek koziil az egyik harom- és esetleg négytizedes pontossagu, mig a masik
csak kb. kéttizedes pontossagt mérést tesz lehetdvé. A vitatott bejelentésben a torésmuta-
tokat haromtizedes pontossaggal adtdk meg. A tandcs ugy latja, hogy bar maga a vitatott
bejelentés nem ad pontos meghatérozast arrol, hogyan kell mérni a torésmutatét, ez azon-
ban egy ismert, s6t szabvanyositott paraméter (lasd fentebb), amelynél nincs ok arra, hogy a
vonatkozé szabvany szerinti mérésnél olyan eltérd értékekbdl kelljen kiindulni, amelyek az
ESZE 84. szakasza szerint kifogdsolhatok lennének. Egy szakember, aki a bejelentés napjan
olvassa a vitatott bejelentést, azonnal megértené, hogy a torésmutat6 valamennyi értékét az
ASTM D 542 szerint a megfelel$ pontossaggal mérték.

0) A Kibdvitett Fellebbezési Tanacs G 3/08 szamu dontésében olyan kérdésekkel foglal-
kozott, amelyek a szamitégépprogramok szabadalmazdsanak tilalmara vonatkoznak [ESZE
52(2)c) és (3) szakasz]. A tandcs az elGterjesztést elfogadhatatlannak tekintette, és tobbek
kozott megallapitotta, hogy bar a fellebbezési tanacsok két dontésitkben eltéréen itélték
meg, hogy egy szamitégéppel leolvashaté kozegen egy programra vonatkozé igénypont
sziikségszertien kiviil esik-e az ESZE 52(2) szakasza szerinti szabadalmazasi tilalmon, ez az
esetjog jogszer( tovabbfejlesztése, és nem olyan eltérd jogértelmezés, amely az elGterjesztést
elfogadhatéva tenné.

Franciaorszdg
A dél-koreai Samsung Electronics Ltd. (Samsung) Franciaorszagban harom technologiai
szabadalmanak bitorldsa miatt beperelte amerikai versenytdrsat, az Apple-t. A keresetet a

Samsung egy parizsi keriileti birésagnal nyujtotta be 2011 juliusdban, és az elsé targyalas
2011 végén vagy 2012 elején varhato.
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Hamisitds Elleni Kereskedelmi Egyezmény

Ausztrélia, Dél-Korea, az Eurdpai Uni6 és tagallamai, Japan, Marokké, Mexikd, Svéjc, Szin-
gapur és Uj-Zéland 2011. oktober elején megerdsitette elkitelezettségét egy Hamisitasel-
lenes Kereskedelmi Egyezmény (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) irant egy
Tokidban tartott alairsi ceremoénidn.

Az egyezmény célja, hogy harcoljon a szellemitulajdon-jogok bitorlasa, kiilondsen a
hamisitds és a kalozkodas vilagméret(i elterjedése ellen, lehetdséget nyujtva a felek olyan
egyiittmikodésére, amely elsegiti a szellemitulajdon-jogok hatékony érvényesitésének
megvaldsitasat.

Az egyezményt nyolc kormény - az Amerikai Egyesiilt Allamok, Ausztralia, Dél-Korea,
Japan, Kanada, Marokké, Szingaptr és Uj-Zéland korménya - irta ala. Az Eurépai Unio,
Mexiko és Svajc részt vett a ceremoénidn, és megerdsitette az egyezmény tovabbi hatékony
tdmogatasat, de azt mondtak, hogy kés6bb fogjak aldirni.

Az ACTA-ra vonatkozé targyalasok 2008 juniusaban indultak, és a targyalasok utols6 ko-
rét Japanban 2010 oktdberében tartottak. Forditasi és technikai munkat kovetGen az ACTA-t
2011. majus 1-jén nyitottak meg aldiras céljabol. A kritikusok szerint az a legnagyobb prob-
1éma, hogy az aldird nyolc orszag kozott nem talalhaték meg a szerz6i jogok {6 ellenzéi.
Altalanos vélemény szerint nem érhetd el komoly valtozas, amig Kina nem csatlakozik az
egyezményhez.

Hires védjegyek

A leghiresebb védjegyek 2011. évi rangsoroldsanal ismét a Coca Cola nyerte el az elsé he-
lyet; értéke az el6z6 év ota 2%-kal nvekedett. A masodik helyre az IBM-et soroltak 8%-os
értéknovekedéssel. A harmadik hely a Microsoftnak jutott 3% értékcsokkenéssel.

India

A Delhi Fels6birosag (Delhi High Court) 2011. majus 3-an hozott dontést a United Brothers
(felperes) v. Aziz Ulghani @ Anr. (alperes)-iigyben, megéllapitva, hogy a belenyugvas olyan
magatartds, amely sszeegyeztethetetlen a kizérolagos védjegyjog iranti igénnyel olyan eset-
ben, amikor mindkét fél teljesen tisztaban van a masik fél hasonlé védjegyével.

A felperes 1957 6ta haszndlja az UNITED védjegyet aluminiumbol késziilt haztartasi esz-
kozokkel kapcsolatban, és kiilonleges hirnévre tett szert kuktafazekai révén. Az alperes
1982-ben lajstromoztatta a UNITED védjegyet a 7. és a 11. druosztalyban.

Az alperes 2005-ben kérte az UNITED védjegy lajstromozasat a 7. druosztélyban hajsza-
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ritékra és mosogépekre, amit azonban a védjegyhivatal elutasitott arra hivatkozva, hogy a
felperes 1957 6ta haszndlja ezt a védjegyet, és azota goodwillre és hirnévre tett szert azzal
kapcsolatban.

Az alperes a Szellemitulajdon-védelmi Fellebbezési Tanacshoz (Intellectual Property
Appellate Board) nyujtott be fellebbezést. Az szintén elutasitotta az alperes keresetét.

A felperes 2010-ben torlési keresetet nyujtott be az alperes védjegye ellen. Az iigy ezutan
keriilt a Delhi Fels6birosaghoz, amely a védjegyhivatal és a Szellemitulajdon-védelmi Fel-
lebbezési Tandcs dontésének tanulmanyozasa alapjan megallapitotta, hogy mind a felperes,
mind az alperes hosszt évek 6ta tudott a masik fél hasonl6 védjegyérdl. A felperes torlési
keresetének nem lehet helyt adni a belenyugvas elve miatt. Emellett a két fél szamara en-
gedélyezett lajstromozasokat a mindkét fél altal folytatott hossza és folyamatos hasznalat
folytan tovabbra is fenn lehet tartani.

Izrael

A célzérendszerek iparaban vezetd amerikai Trijicon cég két bejelentést nyujtott be tav-
csoves puska iranyzéka alakjanak haromdimenzids védjegyként valo lajstromozasa irant.
A Trijicon azzal érvelt, hogy a hairomdimenziés védjegyek lajstromozhatéak, ha megkiilon-
boztetdképességre tettek szert. A bejelentd igényelte egyestilt allamokbeli korabbi védjegy-
bejelentéseinek elsGbbségét.

Az izraeli el6vizsgald elutasitotta a védjegybejelentéseket arra hivatkozva, hogy azok nem
jelzik az aruk eredetét, hanem csak az druk alakjat mutatjak. Az elutasité végzés arra is
felhivta a bejelentd figyelmét, hogy a védeni kivant alak oltalma mintabejelentés utjan le-
hetséges.

A bejelentd arra hivatkozott, hogy a hivatal 28-as sorszamu korlevele szerint haromdi-
menzids védjegyeket lehet lajstromoztatni, ha azok megkiilonboztetGképességre tettek
szert, és a lajstromoztatni kivant védjegyek kielégitik ezt a kovetelményt.

Az Ujabb hivatali elutasitds utdn a Trijicon a védjegyrendelet 16. szakasza alapjan kérte
bejelentéseinek lajstromozdsét arra hivatkozva, hogy a védjegyeket az Egyesiilt Allamokban
engedélyezték, és ezért azokat Izraelben is engedélyezni kell még akkor is, ha csak csekély
a megkiilonboztetéképességiik. A bejelentd dltal kért szdbeli targyalason kideriilt, hogy a
védjegyeket az Egyesiilt Allamokban eredetileg szintén elutasitotték, azonban végiil enge-
délyezték azon az alapon, hogy megkiilonboztet6képességre tettek szert.

A védjegyrendelet 16. szakasza egy hosszu listat sorol fel védjegyek elutasitasi okaként, és
a bejelentd azzal érvelt, hogy ez a lista kimeritd, és nem vonatkozik a vizsgalt esetre. Lénye-
gileg ha egy védjegyet engedélyeztek az eredeti orszagban, akkor azt Izraelben is engedé-
lyezni kell. A védjegyhivatal elnoke azon az alldsponton volt, hogy a mintaoltalom hozzafér-
hetdsége kizarta a védjegyek lajstromozasat, és ennek megfeleléen utasitotta az el6vizsgalot,
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aki arra hivatkozva utasitotta el végleg a védjegybejelentéseket, hogy azok nem szereztek
megkiilonboztetdképességet, és a vasarlokozonség, valamint a versenytarsak szamdra hoz-
zaférhetdnek kell maradniuk.

Japdn

A japan Szellemitulajdon-védelmi Fels6birdsag 2010. janudr 28-an jelentds dontést hozott
azzal kapcsolatban, hogy egy gyogyszer felhasznélasara vonatkoz6 taldlmany szabadalmaz-
hato-e akkor, ha a szabadalmi bejelentés eredeti leirdsa nem tartalmaz farmakologiai ada-
tokat.

A szabadalom igénypontjanak szovege a kovetkezd:

»Flibanszerin alkalmazasa adott esetben gyodgyaszatilag elfogadhat6 savaddicids sok for-
méjéban szexualis vagy rendellenességeinek a kezelésére.”

A bejelentés eredeti lefrasa ismerteti a flibanszerin dltalanos adagolasi mddjat, dozis-
alakjat és dozisat, tovabba az igényelt orvosi alkalmazdsban hasznalt 6sszetételeket, azon-
ban nem tartalmaz olyan farmakolégiai adatokat, amelyek szemléltetnék vagy igazolnak a
flibanszerinnel végzett kezelés hatékonysagat.

A fels6birdsag dontése megallapitja, hogy az aldtaimasztas kovetelményének célja olyan
szabadalom engedélyezésének a megakadalyozasa, amelyben az igényelt talalmany tul tag a
leirasban foglalt kinyilvanitashoz viszonyitva, mig a kinyilvanitasi kovetelmény célja, hogy
csak olyan szabadalomra engedélyezzenek oltalmat, amely kielégit6 mértékben és teljesen
kinyilvanitja az igényelt taldlmanyt, és igy lehet6vé teszi szakember szamara a taldlmany
megvaldsitasat. Megallapitasa szerint elegendé kielégiteni az alatamasztasi kovetelményt,
vagyis hogy a bejelentés leirdsa olyan mértékben ismertesse az igényelt talalmanyt, hogy
szakember alakilag és kiils6leg megértse a leirt muszaki dolgokat, ideértve az igényelt talal-
mény kiviteli példdit. Igy egy gyogyészati alkalmazésra vonatkozé talalmannyal kapcsolat-
ban az alatdmasztasi kovetelmény nem sziikségszertien kivan olyan farmakoldgiai adatokat,
amelyek szemléltetik vagy igazoljdk a gyogyaszati alkalmazas hatékonysagat, eltéréen a ki-
nyilvanitasi kévetelménytol.

A fentiek alapjan a felsGbirosag tigy dontott, hogy egy gyogyaszati alkalmazast igényld ta-
lalmény, amely nem ir le farmakoldgiai adatokat, kielégiti az alatimasztas kovetelményét.

E dontés alapjan az varhatd, hogy a gyogyaszati alkalmazasra vonatkoz6 talalmanyokat a
jovoben a Japan Szabadalmi Hivatal akkor is engedélyezni fogja, ha azok nem tartalmaznak
farmakoldgiai adatokat.

Kanada
A Kanadai Szovetségi Fellebbezési Birosag (Federal Court of Appeal, FCA) 2011. julius 18-i

dontésében jelentésen szilikitette a kanadai szabadalmak kapcsan a johiszemuség kovetel-
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ményét.

A kanadai szabadalmi térvény 73. szakasza szerint ,,egy kanadai szabadalmi bejelentést
megsziintnek kell tekinteni, ha a bejelentd nem valaszol johiszemten egy olyan kovetel-
meényre, amelyet az el6vizsgald a vizsgalattal kapcsolatban tdmaszt”

Az FCA a fenti dontést a Corlac v. Weatherford-iigyben hozta, és azt kellett eldontenie,
hogy a vizsgalt szabadalom érvénytelen volt-e egy feltalalé altal az elévizsgalati eljaras alatt
benyujtott eskii alatti nyilatkozatban levé hamis allitas miatt. A Weatherford altal benyuj-
tott szabadalmi bejelentés elévizsgalati eljarasa alatt a bejelentd azt kérte, hogy egy Torfs
nevt feltaldlot toroljenek a feltalalok listajarol. Ehhez az el6vizsgald eskii alatti nyilatkozat
benyujtasat kivanta. Erre adott valaszként a bejelent6 a Grenke nevii masik feltaldlo altal
készitett eskii alatti nyilatkozatot nyujtott be. A biré megallapitotta, hogy Torfs valoban
feltalalé volt, és hogy Grenke eskii alatti nyilatkozatat az az észlelése motivalta, hogy Torfs
megprobalta 6t kizarni egyéb szabadalmakbdl.

A fellebbezd fél azzal érvelt, hogy ha megallapitjak (barmikor, a szabadalom engedélye-
zése el6tt vagy utan), hogy a bejelent6é nem vélaszolt johiszemien a bejelentés elévizsgalati
eljarasa alatt egy hivatali felszolitdsra, akkor a bejelentést a torvény erejénél fogva meg-
sziintnek kell tekinteni. Az FCA elutasitotta ezt az érvelést, mert szerinte a hivatalnak kell
meghataroznia, hogy egy bejelent6 valasza az el6vizsgald kérelmére johiszemtien tortént-e.
Igy a 73. szakasz csak a szabadalmi bejelentés elévizsgélati eljdrasa alatt érvényes, és az FCA
szavaival: ,Hatdsa megsziinik a szabadalom megadasaval”.

Az FCA megillapitotta, hogy a toérvénynek egy masik szakasza érvényes a szabadalom
megadasa utan, nevezetesen az 53(1) alszakasz, amelynek a hatalya azonban sziikebb, mint
a 73. szakaszé. Nevezetesen az 53(1) alszakasz a kovetkez6képpen rendelkezik: ,,Egy szaba-
dalom érvénytelen, ha a kérelemben barmilyen lényeges allitas ... valotlan, vagy ha a leiras
és a rajzok tobbet vagy kevesebbet tartalmaznak annal, ami a kittizétt cél eléréséhez sziiksé-
ges, és a kihagyast vagy hozzaadast szandékosan végzik félrevezetés céljabol”

Az FCA szerint nem sértették meg az 53. szakasz rendelkezését. Ilyen vonatkozasban az
FCA megjegyezte, hogy valéjaban nem talalt arra vonatkozé bizonyitékot, hogy Grenke
szandékosan tett volna félrevezet6 allitast.

Kina

A) A Szabadalmi Egyiittmikodési Szerzédés (PCT) unidjanak 49. kozgytilésén a Szellemi
Tulajdon Vilagszervezetének (WIPO) tagallamai 2011. szeptember 29-én elfogadtak a Ki-
nai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal javaslatat, hogy a kinai szabadalmi dokumentaciot
iktassak be a PCT minimumdokumentacidjaba. Ennek megfeleléen a PCT-tagallamok ko-
telesek a kinai talalmanyi szabadalmi dokumentaciot is kutatni, amikor PCT-bejelentések

vizsgalatat végzik.
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Jelenleg a minimumdokumentécié a kovetkezd allamok szabadalmi dokumentacidjat
foglalja magaban: Dél-Korea, Egyesiilt Kiralysag, Eurdpai Szabadalmi Hivatal, Franciaor-
szag, Japan, Németorszag, Oroszorszdg és Svéjc, most mar Kindaval kiegésziilve.

B) A nemzetkozi védjegybejelentések szama tekintetében Kina ebben az évben a 7. hely-
rél a 6. helyre jott fel. Ezt a Szellemi Tulajdon Vilagszervezetének (WIPO) a helyettes ve-
zérigazgatdja, Wang Binying jelentette be 2011. szeptember 6-an a dél-kinai Sichuan tarto-
many févarosaban, Chengduban tartott 4. Kinai Védjegyfesztivalon.

C) Kinaban a doménnév-lajstromozas az ,els6 érkezés — els6 kiszolgalas” elv alapjan tor-
ténik. A Kinai Internethalézat Informaciés Kozpont (China Internet Network Information
Center) nem vizsgalja a doménnév lajstromozasat kérd johiszemiiségét. A kinai doménnevek
lajstromozasanak egyetlen kovetelménye, hogy a kérelmezé kinai személy legyen (kivéve
Hong Kongot, Tajvant és Makaot).

A cybertolvajlas komoly fenyegetés Kindban. Amikor egy cég megprobalja lajstromoz-
tatni nevét vagy védjegyét, gyakran azzal szembesiil, hogy mésok mar lajstromoztattak. A
cybertolvajok azért lajstromoztatnak doménneveket, hogy azokat sokkal magasabb aron el-
adjak a kereskedelmi nevet vagy a védjegyet birtokld cégnek. Ha a cég elutasitja a doménnév
megvételét, akkor a cybertolvaj a doménnevet a versenytarsnak ajanlja fel.

Annak, aki ilyen helyzettel taldlkozik, harom ok miatt nem ajanlatos alkudozni a
cybertolvajjal. E16sz6r: a meghivds egyezteté megbeszélésre hallgatdlagos elismerését jelen-
ti annak, hogy a cybertolvajnak torvényes joga van a doménnévre. Masodszor: a magan-
megallapoddsok gyakran sokkal tobbe keriilnek, mint a vita megoldasa déntébiraskodassal.
Harmadszor: a legtobb cybertolvaj nem jelenik meg a dontébiraskodasi eljarason, és még
ha megjelenik is, rendszerint nincs kelléen felkésziilve. Mindez magyarazza, hogy a felpere-
sek gyakran miért jutnak kedvez$ eredményre doménnévvel kapcsolatos dontébiraskodasi
eljarasban.

Kindban a Kinai Nemzetkozi Gazdasagi és Kereskedelmi Feliigyelség felligyeli az 6sz-
szes doménnévvitat és a dont6biraskodast. Ez utobbinak tobb elénye van a pereskedéssel
szemben.

Elészor: a dontdbiraskodds gyorsabb utat biztosit a doménnévvitdk megoldasahoz.
A dontébizottsag koteles az eljaras meginditasatdl szamitott 14 napon belill eldonteni az
ugyet. Ezzel szemben a népbirdsagnak ehhez legalabb hat honapra van sziiksége.

Masodszor: a dontébiraskodas olcsdbb a doménnévvitak megoldasdhoz, mert a donts-
birdsag engedélyezi bizonyitékok beszerzését tengerentilrdl. Ilyen bizonyitékot azonban
peres eljaras esetén a felperes orszagaban kozjegyzével kell hitelesittetni, és a kinai kovetség
altal kell feltilhitelesittetni, ami koltséges és id6t rablé dolog.

Harmadszor: a dontébizottsag nyitottabb, mint a népbirdsagi birok. A dontébizottsagot
rendszerint az adott teriileten szakérté személyek alkotjak, akik nyitottak a védjegytulajdo-
nosok bizonyitékaival és érveivel szemben.
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Egy doménnév igénylGjének vagy felperesének torvényes joggal kell rendelkeznie a
doménnév azonosito része f6lott. Ilyen szempontbdl elegendd, ha olyan lajstromozott véd-
jegye van, amely azonos vagy megtévesztGen hasonlit a vitatott doménnévhez. A tovabbi
feltétel, hogy az alperesnek ne legyen térvényes joga a doménnév azonosité része folott.
Ha olyan lajstromozott védjegye van, amely hasonlit a vitatott doménnévhez, az jelentdsen
csokkenti az igényld, illetve a felperes kilatasat a sikerre.

Kolumbia

A kolumbiai kongresszus 2011 juliusaban torvénybe iktatta a Madridi Jegyz6konyv elfoga-
dasat. A torvény hatalybalépéséhez azonban arra is sziikség van, hogy letétbe helyezzék a
Szellemi Tulajdon Vilagszervezeténél a csatlakozasi okmanyt, majd ezt kovet6en még to-
vabbi harom hoénap is elteljen.

Dél-Amerikaban Kolumbia az elsd orszag, amelyben a Madridi Jegyzkonyv hatalyba 1ép.

Libia

A Libiai Szabadalmi Hivatal kilenc hénapig tart6 sziinet utan, 2011 novemberében tjra
megnyitotta kapuit, és folytatja mikodését.

Marokké

A Kezzad Aicha (Kezzad) 2009. majus 4-én 123289 szamon nyujtott be kérelmet a 30. aru-
osztalyban a TORKI védjegy lajstromozésa irdnt. A védjegyhivatal 2009. janius 11-én publi-
kalta a kérelmet a hivatalos lapban.

A lajstromozas ellen felszolalt a torok Konya Sekersanayive Ticaret (Konya) cég korabban
lajstromozott TORKU védjegye alapjan. Konya el6adta, hogy a lajstromoztatni kivant véd-
jegy megtévesztGen hasonlit sajat védjegyéhez, ami a fogyasztok megtévesztéséhez vezetne.
A TORKU védjegy a szdrmazasi orszagban és szamos mas orszagban korabban érvényesen
van lajstromozva. Emellett a kifogasolt védjegy lajstromozasa a marokkoi védjegytorvénybe
és nemzetkozi szerz8désekbe is titkozik.

A fenti érvek alapjan a védjegyhivatal helyt adott a felszolalasnak, és elutasitotta a kifoga-
solt védjegybejelentést.

Németorszag
A) Eurdpdban az Eurdpai Szabadalmi Hivatal utan a Német Szabadalmi Hivatal (Deutsches

Patentamt, DPA) a legnagyobb vizsgald hivatal koriilbeliil 2800 alkalmazottal, akik koziil
mintegy 830 dolgozik el6vizsgaloként.
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A DPA-nal 2010-ben mintegy 60 000 szabadalmi bejelentést nyujtottak be, és mintegy
33 000 eldvizsgalati eljarast fejeztek be. Az utdbbiak koziil kozelitSleg 42%-ot engedélyez-
tek, és kozelit6leg 26%-ot utasitottak el, mig a fennmaradoé bejelentések dijfizetés elmarada-
sa miatt vagy visszavonas folytan sztintek meg.

2010 végén kozel 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 targyalt tigyben a megtdmadott szabadalom egy mtianyag csé birk6zdszényeg eld-
allitasdndl hasznalt forraszto-melegité berendezésre vonatkozott. A szabadalom ellen fel-
szo6lald fél csupan arra alapozta felszélalasat, hogy a talalmanyt a német szabadalmi tor-
vény 21(1) cikkének 3. bekezdése szerint téle loptak. A Szovetségi Szabadalmi Birdsag
(Bundespatentgericht) els6 fokon a kérelemnek megfeleléen megvonta a szabadalmat, de
nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a szabadalom targya szabadalmazhaté volt-e. Ilyen
vonatkozasban megéllapitotta, hogy a térvénytelen bitorlds, vagyis a lopds alapja fiiggetlen
attol a kérdéstdl, hogy a szabadalom térgya oltalmazhat6-e vagy sem.

A szabadalomtulajdonos fellebbezett a dontés ellen azzal érvelve, hogy a Szovetségi Leg-
felsbb Birdsag (Bundesgerichtshof) megalapozott joggyakorlata szerint csak olyan targyat
lehet torvénytelentil megszerezni, amely kielégiti a szabadalmazhat6sag kovetelményeit, és
igy a Szovetségi Szabadalmi Birdosagnak ki kellett volna értékelnie ezt a kérdést.

A Szovetségi Legfelsébb Birdsag nem adott helyt ennek az érvelésnek, és — feladva a ko-
rabban kialakult joggyakorlatot - leszogezte, hogy egy szabadalmat a szabadalmi torvény
21(1) cikkének 3. bekezdése szerint torvénytelen eltulajdonitas alapjan lehet megvonni,
fiiggetleniil a szabadalom targyanak szabadalmazhatdsaga kérdésétél. Ilyen vonatkozasban
ramutatott, hogy a térvénytelen eltulajdonitdson alapulé felszélalas esetében a szabadalmi
bejelentés helytelen atruhdzasarol, illetve a késébb engedélyezett szabadalomrdl van szo.
Egy feltalalonak, aki kinyilvanitott egy miszaki tanitast, joga van a talalmany megszerzé-
sére, fiiggetleniil a miiszaki tanitas szabadalmazhatésaganak kérdésétSl. Ezért jogtalan volt
feltételezni, hogy csak egy szabadalmazhaté targyat lehet torvényteleniil megszerezni.

C) A bejelent6 a ,,Wir machen morgen moglich” (Holnap lehetévé tessziik) jelmondatot
kivanta lajstromoztatnia a DPA-nal széles korti aruosztallyal és szolgaltatasokkal, ideért-
ve az elektronikus biztonsagi és feliigyel6eszkozoket, a komputerizalt telekommunikacids
és halozati rendszereket, valamint a szeminariumok szervezését. A DPA védjegyosztalya
a német védjegytorvény 8(2) szakasza alapjan megkiilonboztet6képesség hidnya miatt el-
utasitotta a bejelentést arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kivant szavak sorozata egy
altalanos tipusa hirdeté megallapitds, amely a jovére, a jovébeli fejlédésre vagy a jovobeli
életre és igy egy tizletre utal, és szolgaltatasait a haladas érdekében ajanlja fel.

A bejelentd megfellebbezte ezt a dontést. A Szovetségi Szabadalmi Birdsag megallapitot-
ta, hogy a hirdetd jelmondatban nem lehet leird jelentést latni az igényelt aruk vonatkoza-
saban. A ,holnap” sz6 a védjegyben a kovetkez6 napra vagy a jovére is vonatkozik, aminek

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 181

kovetkeztében a ,,lehet8” sz6 ,.elérhet6t, elképzelhet6t” jelent. Bar a védjegy azt a benyomast
kelti, hogy az aruk és a szolgaltatasok haladasra és jovébeli fejldésre utalnak, az allitasnak
ez a leiré magva nem all a lajstromoztatni kivant védjegy gyuajtépontjaban, hanem a kozon-
séget inkabb a tudatkiiszob alatt érinti.

Altalédban megallapithaté, hogy altaldnos jellegii hirdets, meggyokeresedett frazisoknak
és szosoroknak a versenytarsak szdmara szabadon elérhetéknek kell maradniuk. Ugyan-
akkor egy hirdetd jelmondat lajstromozasat nem lehet megtagadni, ha az eredeti és tomor.
Igy a megkiilonboztetSképességet sem lehet megtagadni egy inkdbb egyéni, mint egyszer(i
allitastdl, ha nem allapithaté meg, hogy az érintett {izleti korok az allitast pontos formajaban
szabadon kivanjak-e hasznalni.

D) Egy német bejelent6 2005-ben a 9., 16., 25., 28., 35., 38. és 41. aruosztalyban kiillonbo-
z6 arukra és szolgaltatasokra lajstromoztatta a TOOOR! védjegyet. Egy harmadik fél kérelme
alapjan a DPA a védjegytorvény 8(2)(1) szakasza, vagyis a jel leir6 jellege alapjan torolte a
védjegyet. A bejelent6 a Sz6vetségi Szabadalmi Birdsaghoz nyujtott be fellebbezést, amely
azonban megerdsitette a DPA dontését.

Ezutan a bejelenté a Szovetségi Legfelsdbb Birdsaghoz fordult, amely a 25. aruosztaly
kiilonboz6 arui, tobbek kozott ruhazati termékek vonatkozasaban megvaltoztatta a dontést,
és az tigyet ujboli elbiralas céljabol visszautalta a Szovetségi Szabadalmi Birdsaghoz. A tobbi
aruosztaly és szolgaltatas vonatkozasaban a Szovetségi Legfels6bb Birdsag megerésitette a
megelz6 dontést.

A Szovetségi Szabadalmi Birdsdg azzal érvelt, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy a
hétkoznapi nyelvben széles korben hasznalt sz6 arra, amikor egy labdajatékban az egyik
csapat golt szerez. A Szovetségi Legfelsébb Birdsag a vizsgalt védjegy valamennyi termé-
kével és szolgaltatasaval kapcsolatban megvizsgalta ezt az érvet, de azt kétségbe vonta a
25. druosztély bizonyos druival kapcsolatban. Osszhangban egy korébbi dontésével hangsu-
lyozta, hogy figyelembe kell venni a vonatkoz6 kereskedelmi teriilet cimkézési gyakorlatat
is, ideértve egy védjegy elhelyezését az adott arukon. Ezért egy jel a védjegytorvény 8(1)(2)
szakasza értelmében mar disztinktiv lehet, ha léteznek olyan alkalmak, amelyek révén az
adott jel ,védjegyként” foghato fel. Ha egy jelet ,védjegyként” (vagyis a termék eredetét je-
1616ként) fognak fel, amikor az sajatos modon egy termékhez kapcsolodik, a védjegyet nem
lehet érvényteleniteni, mert azt helyzeti jelként lehetett lajstromozni.

Ezzel szemben — mondta ki a Szovetségi Legfelsdbb Birdsag dontése — bejelentési elja-
rasokban meg kell hatdrozni, hogy a lajstromoztatni kivant jel szigortan leir6 értelemben
foghato-e fel, fiiggetleniil a cimkéken, arcéduldkon vagy az druk csomagoldsan valé bemu-
tatdsatol.

E) Egy bejelenté a DPA-nél kérte a poLYMAIL védjegy lajstromozasat a 16. aruosztalyban
kiilénosen papirarukra, konyvboritokra és papirdobozokra, valamint a 35. druosztalyban
kiilénosen internetarverések lefolytatasara és online hirdetésekre.
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A DPA a ,poly” és a ,mail” sz6 kombindcidjaban a tobbszori postazas egyszert leirdsat
latta, és azon a véleményen volt, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy csak a leir6 jelzése az
igényelt aruk és szolgaltatasok szandékolt hasznalata tipusanak.

A Szovetségi Szabadalmi Birdsag azon a véleményen volt, hogy a lajstromoztatni kivant
védjegy nem tekinthet6 leirénak a 35. aruosztalyban igényelt szolgaltatasokra nézve, mert
azokat nem hirdetések tomegpostazasanak formdjaban nyujtjadk. A poLyMmAIL védjegy a
16. aruosztaly aruira nézve sem tekinthet6 deszkriptivnek, mert ebben az aruosztilyban
az arukat nem készitik polimer mtianyagokbdl, és nem is tovabbitjak tomegpostazassal. A
POLYMAIL kifejezés a vonatkoz6 teriileteken az eredet megjel6lésének tekinthetd, és lajstro-
mozhat6 az igényelt arukra és szolgaltatasokra.

F) Egy német kiad6 tulajdonosa volt az ILLU és a SUPERillu védjegynek a 16. és a 41. aru-
osztalyban. Egy versenytars torlési keresetet nyujtott be az 1LLU védjegy ellen arra hivatkoz-
va, hogy azt sem a lajstromozast kovetd 6t éven belill, sem késdbb nem hasznaltak.

A védjegytulajdonos arra hivatkozott, hogy évekig publikélt és nagy szamban forgal-
mazott egy ,,SUPERIillu” cimi folydiratot, ezenkiviil megbizasabol sugaroztak egy SUPER
ILLU TV cimi tévémdsort.

A Karlsruhei Felsébirdsag ugy dontétt, hogy az 1LLu védjegy torlésére vonatkozé kereset
megalapozatlan, mert e folyoéiratcim haszndlata a nyomtatott termék {izleti szarmazasat is
jelezte, kiilonos tekintettel a folydirat jelentds és hosszan tarto sikerére. Az ,,illu” sz6 rendel-
kezik megkiilonboztet6képességgel, és a ,,SUPERIllu” sz6 hasznalata az 1LLU védjegy meg-
felel6 hasznalatanak mindsiil, mert a hozzaadott ,,super” komponens nem rendelkezik sajat
megkiilonboztet6képességgel, hanem csupén hirdetési célokra szolgal. Igy a ,,SUPERillu”
sz06 1ényegtelen valtozata az 1LLU védjegynek, és nem befolydsolja annak megkiilonboztets-
képességét. Ezért a birdsag a torlési keresetet elutasitotta.

Olaszorszdg

A 2011. augusztus 3-an megjelent olasz hivatalos kozlony az iparfejlesztési minisztérium
két kozleményét tartalmazta, amelyek mindegyike a szellemi tulajdon oltalmanak elése-
gitését célozza szabadalmak és hasznalati mintak teriiletén olasz kis- és kozepes vallalatok
szamara. A minisztérium mintegy 45 millié eurdnyi sszeget tartalékol egyrészt hazai és
kilfoldi szabadalmi és hasznalatiminta-bejelentések anyagi fedezetéiil, masrészt az ilyen
bejelentések benyujtasat lehet6vé tevé kutatasok eldsegitése céljabol.
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Az iparfejlesztési minisztérium anyagi timogatasara iranyul6 kérelmeket 2011. november
2-atdl kezdve lehet benyujtani.

Pakisztdan

A Pakisztani Szellemitulajdon-védelmi Szervezet elnoke bejelentette, hogy 2011. oktdber
21-t6] kezdve a védjegykozlonyt digitalis formaban is publikaljak. Ennek megfeleléen mo-
dositottak a védjegytorvény végrehajtasi utasitasanak 29. szakaszat.

Spanyolorszaig

Az Eli Lilly and Company (Lilly) a Daiichi Sankyo spanyol leanyvéllalataval egytitt ex parte
ideiglenes intézkedés iranti kérelmet nydjtott be a Teva ellen az EP584952 szamu eurdpai
szabadalom (EP ’952) allitélagos bitorldsa miatt. Ez a szabadalom raloxifen alkalmazdsat
igényli oszteopordzis kezelésére.

Az Eli Lilly a birtokosa az EP1438957 szamu eurdpai szabadalomnak (EP ’957) is, amely
az EP ’952 megosztasabdl szarmazott. Mind az alap-, mind a megosztott szabadalom 1énye-
gileg ugyanazt a taldlmanyt igényli, és elsébbségiik 1992. julius 28.

A megosztott EP 957 szabadalmat 2009 decemberében az Eurdpai Szabadalmi Hivatal
(ESZH) Felszolalasi Osztalya megvonta feltalaloi tevékenység hidnya miatt (e hatarozat el-
len a fellebbezés fiiggében van). Az ESZH Felszdlaldsi Osztalya azt allapitotta meg, hogy
a raloxifen hasznalata oszteoporodzis kezelésére szolgalod gyogyszer eldallitasara szakember
szamara kézenfekvd volt egy 1987-ben publikalt dolgozatban ismertetett tanitas fényében.
Ez a dokumentum kinyilvanitotta két antiosztrogén vegyiilet (raloxifen és tamoxifen) ha-
tasat petefészkiiktél megfosztott patkanyokban, ami azt mutatta, hogy az antisztrogének
gatoltak a csonttomegstirtiség csokkenését anélkiil, hogy novelték volna a méhrak kocka-
zatat.

A Pamplonai Kereskedelmi Bir6sag ugy dontott, hogy nem hoz ex parte dontést, és szo-
beli targyalast tartott, igy lehetGséget nyujtva a Tevanak arra, hogy ellentmondjon az ide-
iglenes intézkedés irdnti kérelemnek. A targyalds utdn a birésag 2011. julius 14-én hozott
dontésében elutasitotta a kérelmet, és a Lilly-t a birdsagi koltségek megtéritésére kotelezte.

A Dbirésag el6tt a felperesek azt allitottak, hogy a Teva altal Spanyolorsagban forgalomba
hozott raloxifen bitorolta az EP 952 szabadalmat. Azzal érveltek, hogy ezt a szabadalmat
az ideiglenes intézkedésre vonatkozd eljarasban érvényesnek kell tekinteni, mert az ESZH
engedélyezte. Tovabba arra is hivatkoztak, hogy a parhuzamos USA-beli szabadalmat az
amerikai birdsdgok fenntartottak, viszont az ESZH Felszolalasi Osztalyanak az EP 957
megosztott szabadalmat megvoné déntése 1ényegtelen, mert az alapszabadalom és a meg-
osztott szabadalom jogilag fiiggetlen egymastol.
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A Teva arra alapozta ellenkeresetét, hogy hianyzik a felperesek birdsag el6tti megjelenési
joga, mert az EP 952 szabadalom nyilvanvaléan nélkiilozi a feltalaloi tevékenységet, és en-
nek megfeleléen érvénytelen.

A Teva elismerte, hogy a két szabadalom alakilag fiiggetlen egymastol, de ramutatott az
EP ’957 megvonasanak fontossdgara: az ESZH Felszolalasi Osztalya megéllapitotta, hogy a
raloxifen alkalmazasa oszteoporozis kezelésére — ami ugyanaz az allitélagos talaAlmany, mint
amit az EP ’952 igényel - nélkiilozi a feltalaldi tevékenységet. Ez a dontés erésen utal az EP
’952 szabadalom érvénytelenségére.

Ezenkiviil a Teva szamos precedensddntésre hivatkozott, amelyeket gydgyaszati szaba-
dalmak tigyében benyujtott ideiglenes intézkedés iranti olyan kérelmek tigyében hoztak,
amelyeket az dllitott szabadalom érvénytelensége miatt elutasitottak (pl. az ezomeprazol-,
finaszterid-, dezmopresszin-, fluvasztatin-, drospirenon- és tamszuloziniigyben).

A Pamplonai Kereskedelmi Birdsag helyt adott a Teva érveinek, és megallapitotta, hogy
hianyzott a felperesek johiszemtisége, minthogy megalapozottan feltételezheté az EP 952
szabadalom érvénytelensége.

A Lilly és a Daiichi Sankyo fellebbezhet a dontés ellen.

Svdjc

A Nemzetkozi Posztgradualis Uzleti Iskola (International Graduate Business Scool,
INSEAD) éltal kiadott, 2011. évi Globalis Innovécios Index (Global Innovation Index, GII)
szerint az innovacids nemzetek soraban az els6 helyet Svajc foglalja el. Az elsé tiz kozott
sorrendben még az alabbi orszagok kovetkeznek:

2. Svédorszag
3. Szingapur
4. Hongkong
5. Finnorszég
6. Ddnia
7. Amerikai Egyesiilt Allamok
8. Kanada
9. Hollandia

10. Egyesiilt Kiralysag

A GII azt méri, hogy egy orszdgban mennyire kedvezé az innovacios légkoér, és egy nem-
zet milyen tényleges innovacids eredményeket ért el. A figyelembe vett tényezék kozott
szerepel a humaneréforras, a kutatds, az infrastruktira, valamint a tudomanyos és kreativ
teljesitmények.
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Szabadalmi Egyiittmiikodési SzerzGdés

A Szellemi Tulajdon Vilagszervezete (WIPO) 2011. szeptember 1-jei hatéllyal moédositotta
a nemzetkozi bejelentések dijait. A mddositott dijak eurdban a kovetkezdk:

a) nemzetkozi bejelentési dij: 1088 EUR (a régi dij: 999 EUR);

b) 30 oldal folotti oldalankénti dij: 12 EUR (a régi dij: 11 EUR);

c) kezelési dij: 164 EUR (a régi dij: 150 EUR).

Tajvan

A) A gépkocsigyarté német Audi cég 2009-ben kérelmet nyujtott be a Tajvani Szellemitu-
lajdon-védelmi Hivatalnal a VORSPRUNG DURCH TECHNIK (Haladds a technika utjan) véd-
jegy lajstromozasa irant harom aruosztalyban, tobbek kozott gépkocsikra, kézitaskakra,
gépkocsi-karbantarté eszkozokre és szolgaltatasokra. Az Audi azzal érvelt, hogy a kérdéses
védjegyet 6 alkotta meg, és az azt a tényt szimbolizalja, hogy a vilagszerte jol ismert Audi
motorok a német muszaki hatékonysag megtestesit6i. Emellett a ,,Vorsprung” sz6 egyéni és
megkiilonboztetd jellegd, és az angol nyelvben nincs ezzel egyenértéki kifejezés. A hivatal
elutasitotta a bejelentést, mert a lajstromoztatni kivant védjegyet erésen leird, s6t hirdet
jellegli mondatnak tekintette, amely nem alkalmas az druk vagy szolgaltatasok forrasanak
megkiilonboztetésére.

Az elutasitas ellen az Audi a Fels6 Adminisztrativ Birésaghoz nyujtott be fellebbezést,
amely azonban megallapitotta, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy egyszertien azt je-
lenti, hogy a védjegytulajdonos termékei vagy szolgaltatdsai igen magas mindségtiek,
azonban az ilyen védjegy Tajvanon, ahol a német nyelvet kevesen értik meg, nem bir meg-
kiilonboztetGképességgel, és ezért nem is lajstromozhato.

Itt jegyezziik meg, hogy az Eurdpai Birdsag ugyanezt a védjegyet lajstromozhaténak mi-
ndsitette, amirdl az Iparjogvédelmi és Szerzéi Jogi Szemle 2010. juniusi szdmanak 103. és
104. oldaladn adtunk tajékoztatast.

B) A kanadai Canus cég feljogositotta a tajvani Sea Base International Co., Ltd.-t (Sea
Base) termékeinek tajvani forgalmazasara. Ez a tajvani cég a Canus termékeit CERTIFIED
DISTRIBUTOR IN TAIWAN CANUS logéval drusitotta. A Sea Base 2008-ban megallapitotta,
hogy egy tajvani kozmetikai tizlet az 6 logojaval hirdeti termékeit. Ezért az tizletet felszo-
litotta, hogy sziintesse meg a kérdéses log6 hasznalatat, aminek eredményeként az iizlet
megigérte, hogy nem fogja Gjra hasznalni a logét, és egy Gjsagban bocsanatot is kért a Sea
Base-t6l.

2010-ben Sea Base azt taldlta, hogy az emlitett tizlet egy hirdetési ujsagban ismét a 6
logodjaval ajanlja kozmetikai termékeit. Ezért a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Birdsagnal
pert inditott a nevezett {izlet ellen, amely azonban azzal védekezett, hogy a Sea Base altal bi-
zonyitékként benyujtott hirdetési ijsag 2008-ban jelent meg, és ezért a Sea Base alaptalanul
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vadolja logdjanak hasznalatdval. Emellett az 4ltala arusitott termékek nincsenek a kérdéses
logéval ellatva.

A birésag 2011. julius 21-i dontése megallapitja, hogy a Sea Base nem tudta bizonyitani
logdjanak az alperes altal 2010-ben val6 4jboli hasznélatat. Ezért elutasitotta az alperes el-
tiltasara iranyul6 keresetét, valamint egymilli6 tajvani dollar kartérités fizetésére iranyuld
igényét is.

Tordkorszdag

A Torok Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2011. oktdber 19-én - ésszhangban az Eurépai
Unié gyakorlataval — lehetévé tette sajatos arukra vagy lizleti tevékenységekre vonatkozd
kiskereskedelmi szolgaltatasokra nemzeti védjegyek lajstromozasat. Korabban a kiskeres-
kedelmi szolgaltatasokat a 35. druosztalyban csak a kovetkezé tag meghatdrozassal lehetett
lajstromoztatni: ,,Kiilonb6z6 druk egyesitése, ami lehetévé teszi a fogyasztok szamara, hogy
ezeket az drukat kényelmesen megszemlélhessék és megvasarolhassak’.

Az 4j gyakorlat alapjan lehet6vé valik ,,sajatos aruk vagy arutipusok szolgaltatasaira” vo-
natkozo védjegyek lajstromozasa, amit korabban a 35. aruosztalyban csak tag definicidval
lehetett megtenni.
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