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KULFOLDI IPARJOGVEDELMI HIREK

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) Az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivataldnak (USPTO) elnéke tanacskozasra
hivta 6ssze a vilag 6t legnagyobb szellemitulajdon-védelmi hivatalanak vezetdit. Az 6t hiva-
tal (az USPTO, a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal, az Eurdpai Szabadalmi Hivatal,
a Japan Szabadalmi Hivatal és a Kinai Népkoztarsasag Allami Szellemitulajdon-védelmi
Hivatala, IP5-hivatalok) vezet6i 2013 masodik hetében tandcskoztak a Sziliciumvolgyben.

Az IP5-hivatalokndl nyujtjak be a vildg szabadalmi bejelentéseinek 90%-at és a Szabadal-
mi Egytttmikodési Szerz8dés (PCT) szerinti bejelentések 93%-at.

Az IP5-hivatalok célja a globalis egyiittmiikddés az 6t hivatal kozott, a munka megkettd-
zésének kikiiszobolése, a szabadalmi elévizsgalat hatékonysdganak és mindségének a javita-
sa, valamint a szabadalmi jog stabilitasdanak a garantalasa.

Az Osszejovetelen a hivatalvezetok megujitottak elkotelezettségiiket az alabbiak mellett:

- az IP5-hivataloknal benyujtott bejelentések kezelési rendszerének fejlesztése,

- a globalis osztalyozasi rendszer kidolgozasa és elfogadasa,

- egy IP5 szabadalmi informacios rendszer elfogaddsa, amelynek keretében mindegyik
hivatal gondoskodni fog a szabadalmi adatok akadalymentes hozzaférhetdségérdl,

- a gyorsitott szabadalmi vizsgalat (PPH) kisérleti program fejlesztése az 6t hivatal ko-
z0tt.

B) Az USPTO és a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal (Korean Intellectual Property
Office, KIPO) bejelentette egy 4j szabadalmi kisérleti program meginditasat. A KIPO sza-
badalmi dokumentumainak egy részét az Egytittm(ikodési Szabadalmi Osztélyozasi Rend-
szer (Cooperative Patent Classification System, CPCS) hasznalataval fogja osztalyozni.

A KIPO az elsé kiilfoldi szabadalmi hivatal, amely az USPTO-val megéllapodast kotott
ennek az 4j osztalyozasi rendszernek a hasznalatarél.

A rendszerrdl a Iparjogvédelmi és Szerzéi Jogi Szemle 2012. augusztusi szamanak 116.
oldalén adtunk tajékoztatast.

C) Az alabbi eset azt vilagitja meg, hogy mi lehet a kovetkezménye annak, ha valaskor
megosztjak a szabadalmi jogokat.

*  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
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James Taylor korabbi feleségével, Mary L. Taylorral kotott hazassaga alatt tobb szabadal-
mat szerzett. Valaskor Taylor olyan megallapodast kotott a feleségével, hogy a szabadalmi
jogokat 60:40 aranyban elvélt felesége javara osztjak meg.

Koriilbeliil egy évvel késdbb James Taylor bitorldsi pert inditott a Taylor Made Plastics,
Inc. (TMP) ellen. Mary Taylor azonban nem csatlakozott a bitorlasi perhez, hanem a Flo-
ridai Allami Birésdgnal keresetet inditott volt férje ellen azt 4llitva, hogy az a perinditéssal
megsértette valasi megallapodasukat. A TMP kérte a birdsagtodl az ellene inditott kereset
megsziintetését, azzal érvelve, hogy James Taylor nem volt jogosult a perinditasra, mert
Mary Taylor, a szabadalom tarstulajdonosa nem volt fél a bitorlasi perben. James Taylor
megprobalt azzal érvelni, hogy korébbi felesége nem rendelkezett tulajdonjoggal a szaba-
dalmakban, a birésag azonban elutasitotta a keresetet, mert a tarstulajdonos nem csatlako-
zott ahhoz.

D) Az Apple, Inc. (Apple) és a Samsung Electronics Co. (Samsung) kozotti szabadalom-
bitorlasi haboru egy Gjabb csatdjat a Samsung nyerte meg, mert az Amerikai Nemzetkozi
Kereskedelmi Bizottsag (U.S. International Trade Commission) megallapitotta, hogy sza-
mos régebbi Apple késziilék, kozottiik az iPhone 4, az iPhone 3GF, az iPhone 3, az iPad 3G
és iPad 2 3G AT&T modell bitorolja a Samsung egyik mobiltelefon-szabadalmat. A déntés
eltiltotta az Apple-t a bitorlé termékek forgalmazasatol az Egyesiilt Allamok teriiletén.

Bar a dontés nem érinti az Apple Gjabb okostelefonjait és tablagépeit, az eltiltott késziilé-
kek koziil sok — ideértve az iPhone 4 késziilékeket — a legkelend8bbek kozé tartozik.

A dontés ellen az Apple két jogorvoslatot vehet igénybe. Az elsé ut a fellebbezés a Sz6-
vetségi Keriileti Fellebbezési Birdsaghoz (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC).
A masodik at az Amerikai Nemzetkozi Kereskedelmi Bizottsag dontései ellen kivételesen
lehetséges: a dontés egy masolatat tovabbitani kell az USA elndkének. Az elnéknek azutin
60 nap all rendelkezésére annak feliillvizsgalatara és eldontésére, hogy azt politikai okokbol
megvaltoztatja-e; az elnoki dontés azonban nem kotelezd ereji.

E) Az Apple Inc. (Apple) egy, az iBooks védjegy hasznalatdval kapcsolatos bitorlasi perbdl
nemrég gy6ztesen keriilt ki.

Egy New York-i kis kiadévallalat, a Black Tower Press (BTP) bitorlasi pert inditott az
Apple ellen, miutan az bejelentette Gj online konyviizletének megnyitasat. A BTP azt al-
litotta, hogy az ,,iBOOKS” kifejezés haszndlata e-olvasé platformjaval kapcsolatban sérti
»1Books” logojat, amelyet egy masik kiad6tdl szerzett.

A kertileti birésag birdja, Denise Cote ezzel nem értett egyet. El6szor megallapitotta, hogy
sem a BTP, sem annak joeglddje nem lajstromoztatta a védjegyet, az Apple viszont 1999 6ta
birtokolja ezt a lajstromozott védjegyet, mert akkor laptopokkal kapcsolatban hasznalta.
Tovabbi védjegyoltalmat kapott e kifejezés hasznalatara 2010-ben e-olvasé platformjaval
kapcsolatban.

Cote bir6né nem értett egyet a BTP-nek azzal az érvével sem, hogy azok a fogyasztok,
akik az Apple iBooks szoftverét hasznaljak e-konyvek letoltésére, azt hiszik, hogy az Apple
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ratért a kiadasi tizletre, és az Osszes letoltott konyv kiaddja, hiszen minden egyes konyv
tartalmazza tényleges kiaddjanak az impresszumat. A fentiek miatt a biréné elutasitotta a
BTP keresetét.

F) Az USPTO az eldzetes kisérleti program kiértékelése alapjan atalakitotta a végsé meg-
fontolds utdni kisérleti programot (after final consideration pilot program, AFCP 2.0). Az
AFCP 2.0 célja, hasonldan az el6z6 ilyen programéhoz, hogy csokkentse a fiiggd bejelen-
tések szamat, és elGsegitse a bejelentd és az eldvizsgald kozotti egytttmiikodést. E cél ér-
dekében a kisérleti program néveli az el6vizsgalok szamara rendelkezésre all6 id6t a végsd
elutasitas utani kutatashoz és/vagy a bejelent6 nyilatkozatanak megfontolaséhoz. Az AFCP
és az AFCP 2.0 kozotti f6bb kiilonbségek a kovetkezdk:

- a bejelentdnek kérnie kell az AFCP 2.0-ban val6 részvételt;

— a végs6 elutasitds utan a bejelentd altal benyujtott nyilatkozatnak magéaban kell foglal-
nia legaldbb egy fiiggetlen igénypont mddositasat; és

— az el6vizsgald szobeli targyalast javasol a bejelent6vel valaszanak megbeszélése céljabol,
ha a valasz nem eredményezi az Gsszes fiiggd igénypont engedélyezésre alkalmas allapotba
helyezését.

Az AFCP 2.0 2013. szeptember 30-ig marad érvényben, ha az USPTO nem hosszabbitja
meg. Meginditasahoz nem kell kiilon illetéket leréni, eltekintve a tobbi sziikséges illetékt6l,
igy példaul a hosszabbitési illetéktol.

G) A Samsung Electronics Co. (Samsung) legtjabb okostelefonjanak, a Galaxy S4-nek az
az innovativ képessége, hogy a felhasznalok kitorolhetnek személyeket a késziilékkel készitett
fényképekrél. Egy reklamfilm azt mutatja, amint egy anya egy fényképet rogzit diplomaosz-
tason részt vevo fiardl, miutan kitorolt egy masik diplomast, aki beugrott a képbe.

Ez a miszaki képesség er6sen noveli a Samsung eladott késziilékeinek a szamat, azon-
ban bitorlési perrel kell szembenéznie. A tajvani National Cheng Kung University (NCKU)
ugyanis azt allitja, hogy a Samsung késziiléke bitorolja ,,Képfelvevd késziilék és eljaras idege-
nek eltavolitasara egy képrol” cimd, az USPTO dltal 2008-ban engedélyezett szabadalmat.

Az NCKU a Texasi Keleti Korzeti Birosagnal inditott pert, és tartos ideiglenes intézkedés-
sel kéri eltiltani a Samsungot szabadalma bitorlasatdl; egyuttal egyelére hatérozatlan ssze-
gl kartérités megitélését is kéri.

Az NCKU szamos bitorlasi pert inditott ugyanennél a texasi bir6sagnal. Egy 2012-ben el-
kezdett perben azt allitotta, hogy az Apple bitorolja egy kutatdcsoportjanak a szabadalmat,
amely hang dltal aktivalt képességekre vonatkozik, és ,,Siri” néven ismert.
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Ausztrilia

A) Az AstraZeneca (Astra) bitorlasi pert inditott tobb generikusgyogyszer-gyartd cég ellen,
azt dllitva, hogy azok bitoroljak nagy népszertiségnek 6rvendd, koleszterinszint-csokken-
t8, Crestor (rosuvastatin) nevl gyégyszerre vonatkozé harom szabadalmat. E szabadalmak
targya a kovetkezé:

1. ,kis dozisu szabadalom”, amely magas koleszterinszint (hypercholesterolemia) keze-
lésére vonatkozd eljarast igényel, ahol a rosuvastatin kis dézisat adagoljak egy paci-
ensnek;

2. ,HeFH szabadalom”, amely eljarast igényel 6rokletes génmutacié altal okozott magas
koleszterinszint kezelésére rosuvastatin adagolasa dtjan;

3. ,kationos szabadalom”, amely rosuvastatint és egy szervetlen sot tartalmazé készit-
ményt igényel, amely killonleges kémiai tulajdonsigokat mutat (vagyis a szervetlen
sOban a kation tobbértékd, a szervetlen sé nem hidrokalcit, és a szervetlen sé ellen-
ionja nem foszfat).

A Szovetségi Birdsag (Federal Court, FC) birdja megallapitotta, hogy mindharom szaba-
dalom megvonhaté azon az alapon, hogy nem 4j, és nem alapszik feltalaléi tevékenységen.
Emellett a kis dézist szabadalommal kapcsolatban az FC megallapitotta, hogy az Astra nem
volt jogosult erre a szabadalomra, és a HeFH-szabadalom nem vonatkozik ,,gyartasi mod-
ra” (manner of manufacture).

Ez a dontés fontos kovetkezményekkel jar a konkurens gydgyszergyarté vallalatokra néz-
ve, mert azok alig varjak, hogy sajat generikus rosuvastatintermékiiket forgalomba hozhas-
sék; a Crestor ausztréliai forgalma ugyanis 2012-ben mintegy 350 millié dollart tett ki.

Az Astra bejelentette, hogy nem nyugszik bele a dontésbe, és fellebbezni fog.

B) Folyamatban van Ausztralia szellemitulajdon-védelmi torvényeinek harmonizalasa a
kulfoldi torvényekkel. A 2013. aprilis 15-én hatalyba lépett, mddositott szellemitulajdon-
védelmi térvény egyik célja éppen az volt, hogy az ausztral térvényt harmonizalja Ausztra-
lia legfontosabb kereskedelmi partnereinek torvényeivel, ideértve az amerikai és az eurdpai
szellemitulajdon-védelmi térvényeket.

E harmonizalasi torekvések kozepette az ausztral jogalkotas és a birosagok egyre novek-
v6 nyomds ala kertiltek annak tisztazasara, hogy a ,,génszabadalmak” engedélyezheték-e
Ausztraliaban. A Cancer Voices Australia v. Myriad Genetics Inc.-iigyben az Ausztral Szo-
vetségi Birdsag (Australian Federal Court, AFC) altal nemrég hozott ,,Myriad-dontés” meg-
erésitette, hogy ,elkiilonitett” nukleinsavak szabadalmazhaték Ausztralidban. Minthogy
azonban az iigy fellebbezés folytan a Teljes Szovetségi Birdsaghoz (Full Federal Court, FFC)
keriilt, a génszabadalmak jovéje Ausztralidban még bizonytalan.

Jelenleg az sem tudhatd, hogy a harmonizacids torekvés hogyan fogja befolyasolni Auszt-
ralidban a génszabadalmak engedélyezését. Vajon a jogalkot6k az eurdpai irdnyelveket fog-
jak kovetni, amelyek lehet6vé teszik az elkiilonitett DNS-szekvencidk szabadalmi oltalmat,

8.(118.) EVFOLYAM 5. SZAM, 2013. OKTOBER



64 DR. PALAGYI TIVADAR

vagy pedig az Amerikai Legfels6bb Birdsag dontését fogjak kovetni, amely érvénytelenitette
az ilyen génszabadalmakat?

Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) és az Eur6pai Uni6 Birdsaga (Court of Justice of
the European Union, CJEU) igenlé valaszt adott arra a kérdésre, hogy az elkiilonitett DNS
szabadalmazhaté-e. A bioldgiai taldlmanyokra vonatkozd eurdpai irdnyelv 3. cikke szerint
a természetes kornyezetétdl elkiilonitett vagy muszaki eljardssal elallitott bioldgiai anyag
szabadalom targya lehet még akkor is, ha korabban el6fordult a természetben, feltéve, hogy
kielégiti az egyéb szabadalmazasi kovetelményeket. Az 5. cikk szerint ha egy elem szerke-
zete megegyezik egy természetes elemével, a kérdéses elem szabadalmazhaté talalmanyt
képezhet, ha el van kiilonitve az emberi testtdl, vagy muszaki eljaras segitségével masként
allitottak eld.

Arra a kérdésre, hogy a BRCA1 gén szekvencidjat tartalmazoé nukleinsavprobakra vonat-
kozé igénypont szabadalmazhatd-e Eurdpaban, az ESZH fellebbezési tandcsa a T 0666/05
szamu dontésében igenl6 valaszt adott. A Myriad eurdpai szabadalma ellen felszoélalok az-
zal érveltek, hogy az igényelt proba szekvencidja el6fordul a természetben, és ezért nem
tekinthet6 talalmdnynak, hanem csupén felfedezésnek. A fellebbezési tanacs ugy dontott,
hogy az igényelt targy az Eurépai Unié biotechnologiai iranyelvének 5. cikke alapjan sza-
badalmazhaté.

Eurépéban azonban a génszabadalmak igénypontjainak oltalmi kére moédositott értel-
mi, amit jol szemléltet a CJEU Monsanto-iigyben hozott, C428/08 szamu dontése (lasd
az Iparjogvédelmi és Szerzdi Jogi Szemle 2010. augusztusi szamanak 100. és 101. oldalat).
Ebben az tigyben a CJEU dontése nem tette lehetévé a Monsanto szamara, hogy érvényesit-
se a herbiciddel szemben ellenallast mutaté enzimvariansokat kodolé DNS-szekvencidkra
vonatkoz6 igénypontjait. A dontés szerint ugyanis a szabadalom igénypontjai csak akkor
védik a DNS-szekvencidt, amikor az kifejti azt a funkciot, amelyért szabadalmaztattak. Igy
Eurdpaban az elkiilonitett DNS-re vonatkozé igénypontok oltalmi kére olyan termékekre
korlatozédik, amelyekben az elkiilonitett DNS teljesiti funkciojat.

Az ausztral kozonség negativ allaspontja a génszabadalmakkal szemben valoszinttlenné
teszi, hogy Ausztralia az eurdpai megkozelitést kovetve az ausztral szabadalmi torvénybe
olyan szoveget fog beiktatni, amely lehet6vé teszi az elkiilonitett DNS szabadalmazasat.

A szakirodalomban széles korben targyalt amerikai Myriad-dontés véget vetett az Egye-
siilt Allamokban a génszabadalmak engedélyezésének (ldsd az Iparjogvédelmi és Szerzéi
Jogi Szemle 2013. augusztusi szamanak 21-28. oldalan kozolt, Az Amerikai Legfels6bb Bi-
rosag Myriad-dontése cimi cikket). Az Amerikai Legfels6bb Birdsag ugy dontott, hogy a
természetes forrdsokbol szarmazo, elkiilonitett DNS nem szabadalmazhat6. E dontés ko-
vetkeztében csupan a mesterségesen el6allitott DN, igy példaul a cDNS szabadalmazhato,
amelynek a szekvencidja nem fordul el6 a genomban, és amelyet emberi beavatkozassal
allitanak el6, vagyis kiviil esik az amerikai szabadalmi torvény természeti torvényekre vo-
natkoz6 kizarasan.
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Az ausztral szabadalmi térvény nem tartalmaz természeti torvényekre vonatkozé ki-
zarast annak ellenére, hogy a jogalkotokat tobb izben felszolitottak a szabadalmi térvény
olyan mddositasara, hogy az amerikaihoz hasonlé médon zarjak ki az elkiilonitett DNS-t
a szabadalmazhaté taldlmanyok kérébdl. Az ausztral jogalkotok ezt a kérést mind a két al-
kalommal elutasitottak, amikor ez a probléma az ausztral parlamentben szoba kertiilt. Ezért
nem varhato, hogy az ausztral torvényhozok térvényben fogjak kizarni a génszabadalmakat
az oltalmazhat6 talalmanyok korébél. Az is elképzelhet6 azonban, hogy az ausztral birdsa-
gok kiilonosebb indokolds nélkiil kovetni fogjak az amerikai Myriad-dontést.

Ausztraliaban egy taldlmanynak a szabadalmi torvény (Statute of Monopolies) 6. cikke
szerint ,,gyartasi moédnak” kell lennie ahhoz, hogy szabadalmazhaté legyen. A fentebb em-
litett Cancer Voices Australia v. Myriad Genetics Inc.-ligyben a gyartasi médot az AFC egy
masik tigyben hozott dontés alapjan ,mesterségesen létrehozott tigyallasként” (artificially
created state of affairs) magyarazta. A helyes kérdésfeltevés tehat nem arra iranyul, hogy az
igényelt termék 6nmagdban tjonnan létrehozott-e, hanem arra, hogy mesterségesen hoz-
tak-e létre azt az tigyallast, amelyben az igényelt termék létezik. Ezért az AFC az elkiilonitett
DNS-t olyannak tekintette, amely a sejtbdl vald elkiilonitése kovetkeztében mesterségesen
létrehozott allapotban létezik.

Osszehasonlitdsként emlithets, hogy az amerikai Myriad-déntés szerint ,.egy természe-
tesen el6fordulé DNS-szegmens természeti termék’, és ,,a Myriad semmit sem hozott létre”.
Bar nem szorosan 6sszhangban az ausztral térvénnyel, ezek az allitasok fontosnak tekint-
het6k az ausztral térvény szempontjabdl is, ha az ausztral birésagok elétt az eldontends,
nukleinsavra vonatkozé igénypontok szempontjabol vessziik 6ket szamitasba. Ilyen keret-
ben szemlélve az a genomikus DNS, amelyben semmi tjat nem alkottak, nem tekinthet
mesterségesnek, és igy nem elégiti ki a ,,gyartasi mod” kovetelményt.

Osszefoglalasként megallapithatjuk, hogy a gének szabadalmazhatdsaga é16 kérdés ma-
rad Ausztralidban, amelyet az ausztrdl harmonizalasi torekvések ellenére nehezen lehet
6sszhangba hozni akar az amerikai, akdr az eurdpai gyakorlattal.

Egyesiilt Kirdlysdg

A) Az Egyesilt Kiralysagban tervezik a szellemi tulajdon oltalménak kiterjesztését. A
szellemitulajdon-védelmi miniszter, Lord Younger szerint az 4j szellemitulajdon-védelmi
torvény dltal javasolt valtozasok ,segiteni fognak annak megértésében, hogy a térvény mit
véd, csokkenteni fogjak a koltséges perek szamat, és nagyobb biztonsagot fognak nyujtani
az Uj mintdk és technoldégidk beruhdzéi szamara’.

A javasolt Gj torvény f6bb vonasai a kovetkezok.

- Jogot ad majd ahhoz, hogy az Egyesiilt Kiralysag hatalyba 1éptesse az Egységes Szaba-
dalmi Birésagra vonatkozé egyezményt.

- Bitorlds esetén szigorubb biintetések kiszabasat teszi majd lehetévé.
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- Mintavéleményezd szolgalat felallitisat és a szabadalomvéleményezé szolgalat kiter-
jesztését javasolja, ami lehet6vé teszi, hogy a jogtulajdonosok vagy barki mas felkérhesse az
Egyesiilt Kiralysag Szellemitulajdon-védelmi Hivatalat szakvélemény adasara vagy annak
kozlésére, hogy egy angol minta vagy szabadalom érvényes-e, vagy hogy azt bitoroljak-e.

— Felhatalmazast fog adni informacié megosztasara publikdlatlan szabadalmi bejelenté-
sekrél nemzetkozi szabadalmi hivatalok kozott, hogy ezzel el@segitse a hivatalok hatraléka-
nak csokkentését.

- Lehet6vé fogja tenni az Egyesiilt Kiralysag szimadra, hogy csatlakozzék a Hagai Nemzet-
kozi Mintalajstromozasi Rendszerhez.

- A szabadalomtulajdonosok szamdra lehetévé fogja tenni, hogy szabadalmazott termé-
keiket olyan webcimmel lassak el, amely kapcsolatot létesit a vonatkozoé szabadalom rész-
leteivel, vagyis nem lesz sziikség a szabadalom szamanak kozvetleniil a terméken val¢ fel-
tiintetésére.

- Gyorsitani fogja a vitak megoldasat.

A szellemitulajdon-védelmi miniszter szerint a tervezett rendszabalyok inkabb fejlédést
(evolution), mint forradalmat (revolution) jelentenek, és a torvény konnyebb megértését
teszik majd lehetdvé, ezaltal el6segitve a szabadalmak nemzetkdzi engedélyezését, és meg-
konnyitve a kis és kozepes vallalkozasok kreativ Gtleteinek megvédését.

B) A felperes Omega Engineering Inc. (Omega USA) tudomanyos eszkozok, igy hdmér6k
gyartoja. 1962 6ta hasznalja az oMEGA védjegyet az Egyesiilt Kirdlysagban id6jarasjelz6 és
légkorinyomas-mérd eszkozein, amelyek koziil egyesek az id6t is mutatjak.

Az alperes Omega SA (Omega) svéjci dragyartd cég, 1906 6ta hasznélja az OMEGA véd-
jegyet az Egyesiilt Kirdlysagban kar- és zsebdrakon, és 1948 6ta kiilonbo6z6 egyéb idéméré
késziilékeken.

Mindkét fél régota felismerte termékeik Osszetévesztésének lehetSségét. Ezért szamos
egylttélési megallapodast kotottek, tobbek kozott 1984-ben, amely védjegyeknek az Egye-
siilt Kirdlysagban val6 lajstromozasara vonatkozott. A megegyezés alapjan az Omega hoz-
zdjarult, hogy az Egyesiilt Kirdlysdgban nem hasznal vagy lajstromoztat olyan védjegyet,
vagy nem kifogasolja az Omega USA altal olyan védjegy lajstromozasat, amely (egészben
vagy részben) ,,omega” szobdl all a kovetkezd aruk vonatkozasaban: ,tudomanyos vagy ipa-
ri alkalmazasra szolgald eszkozok és késziilékek hé vagy hémérséklet mérésére, jelzésére,
ellendrzésére vagy feljegyzésére (ideértve azokat, amelyek gondoskodnak hé vagy hémér-
séklet feljegyzésérdl egy bizonyos idén keresztiil és/vagy a napi idét mutatjak).” Az Omega
USA 1994. méjus 6-an az Egyesiilt Kiralysagban a 9. druosztalyban kérte az abras oMEGA
védjegy lajstromozasat. Az druk felsoroldsa megegyezett az 1984. évi megallapodas szerinti-
vel, azonban ,eszkozok és késziilékek” helyett ,,idémérék” meghatarozas szerepelt benne.

Az Omega felszélalt a védjegybejelentés ellen azon az alapon, hogy bér az alkalmazési
teriiletek megegyeznek az 1984-es megallapodasban felsoroltakkal, az druk (idémérdk) a
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megegyezés hatalya ala tartoznak, ellentétben az Omega USA allaspontjaval, amely szerint
az aruk nem esnek a szerz8dés hatalya ald, és ezért az Omeganak nem volt joga felszoélalni.

Az Egyesiilt Kiralysag Szellemitulajdon-védelmi Hivatalanak el6vizsgaldja azon az allas-
ponton volt, hogy az 1984. évi megallapodas alapjan az Omega nem jogosult felszolalni a
bejelentés ellen az arukkal kapcsolatban, mert lényegtelen az az osztaly, amelyben az arukat
lajstromozni kellett, de lényeges az aruk leirasa.

Az Omega USA 2011 decemberében eljarast inditott az Egyesiilt Kiralysagban az Omega
ellen az 1984. évi megallapodas megszegése miatt, mert az Omega a megallapodast meg-
szegve szOlalt fel az id6mérbkre vonatkoz6 lajstromozasi kérelem ellen.

Az Omega USA 2012 januarjaban gyorsitott birosagi eljarast kérelmezett.

A Felsébirésag (High Court) megallapitotta, hogy az idémérdket, amelyek lajstromozasat
az Omega USA kérte (és amelyek egyéb tudomanyos funkciokat, igy hémérsékletmérést is
végeznek), jogosan lehet lajstromozni mind a 9., mind a 14. druosztalyban.

Az 1984. évi megéllapodas értelmezésével kapcsolatban megallapitotta, hogy abban nem
volt sz6 aruosztalyokrdl. Ezért az Omega felszdlalasa iitkozott az 1994. évi angol védjegy-
torvény 5(5) cikkével, amely szerint korabbi jogokra nem lehet hivatkozni annak érdeké-
ben, hogy meggatoljak egy késdbbi védjegy lajstromozasat, ha a korabbi jogok tulajdonosa
hozzdjarult az ilyen lajstromozashoz.

A fentiek alapjan a Fels6bir6sag uigy dontott, hogy az Omega megszegte az 1984. évi meg-
allapodast, amikor felszélalt az idémérékre vonatkozé lajstromozasi kérelem ellen.

Az gy egyértelmd tanulsaga, hogy a védjegyek egyiittélésére vonatkozé megallapodaso-
kat rendkiviil megfontoltan és alaposan kell megszovegezni.

C) Arnold biré 2013. marcius 22-én hozott dontésében megallapitotta, hogy érvénytelen
a Nespresso EP 2 103 236 B1 szamu szabadalma, amely olyan extrakcids rendszerre vonatko-
zik, amely egy kavéf6z6 gépet és forrd italok f6zésére szolgald kapszulat foglal magaban, és
ha érvényes lenne, a Dualit nem bitorolna a megfeleld kapszuldk szallitasaval. Arnold bir6
azon az alapon tekintette a szabadalmat érvénytelennek, hogy a szabadalom bejelentéje
nem jogosultan igényelt elsébbséget, és tjdonsagat lerontotta ennek az elsdbbségi bejelen-
tésnek a publikalasa, valamint két korabbi hasznélat. Arnold bird szerint ha a szabadalom
érvényes volt, bar a Dualit kapszulai ,,1ényeges eszk6z6K” voltak az 1977. évi szabadalmi tor-
vény 60(2) cikkének értelmében, hasznélatuk az eszpressz6 kavéféz6 gépben nem képezte
a szabadalom bitorlasat.

Az alperes Dualit olyan kavékapszuladk szallitoja és elosztoja volt, amelyeket agy drusi-
tottak, hogy azok hasznalhaték a Nespresso kavégépeiben. Azt kdvetSen, hogy a Dualit
engedélyt kapott a Harrods aruhdzban valé arusitdsra, a Nespresso a szabadalmi torvény
60(2) cikkére hivatkozva beperelte a Dualitot szabadalmanak kozvetett bitorlasaért azon az
alapon, hogy a Dualit Nx kapszuldkat szallit barkinek, kivéve a hasznalati engedélyest vagy
egyéb olyan személyt, aki jogosult a talalmanyt gyakorlatba venni, és ez egyezik azzal, hogy
a talalmany gyakorlatba vételéhez fontos eszkozt szolgaltat.
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A dontés killonosen érdekesnek tekinthetd azért, mert ez volt az elsé olyan dontés, ahol
az angol birdsag alkalmazta azt a tobbtényezdés probat, amelyet Lord Neuberger a Schiitz v.
Werit-ligyben ismertetett a térvény 60(1) cikke szerinti gyakorlatba vétel (making) értel-
mezéséhez. A dontés azért is érdekes, mert a bird megfontolds targyava tette a ,,1ényeges és
megszokott kereskedelmi termék” kifejezés jelentését.

Arnold biré megallapitotta, hogy a vasarlot érinté kimondott korlatozasok hianyaban
egy Nespresso gép tulajdonosa kozvetve licenciat kapott arra, hogy beszerezzen és a géppel
hasznéljon odaill6 kapszuldkat. Arnold biré azt is megallapitotta, hogy a Nespresso azzal,
hogy hozzajarult a Nespresso gép gyartasahoz és eladasahoz, kimeritette a szabadalom al-
tal biztositott jogat a gép haszndlatdra a kapszulakbol kavékészitéssel kapcsolatban. Ennek
megfelel6en a Nespresso kimeritette a jogat arra, hogy a szabadalom alapjan ellendrizze azt
a forrast, amelybdl a Nespresso kavégépek tulajdonosai beszerzik a kapszulékat.

Arnold biré megallapitotta, hogy a Dualit kapszulai olyan eszkoz forrasat képezték, amely
a szabadalom lényeges elemére vonatkozott, és hogy a kapszula a taldlmany szerinti tani-
tas megvalositasdhoz jarult hozza. Ez 6sszhangban volt azzal a megkozelitéssel, amelyet a
német birdsag fogadott el, és amely szerint harmadik feleknek nem kell megengedni, hogy
hasznot hizzanak a talalmanybdl olyan eszkozok szolgaltatasaval, amelyeknek a piacat a
taldlmany hozta létre.

A Dualit tobbek kozott azzal védekezett a bitorlas ellen, hogy a Nespresso stilust kavé-
kapszulak a szabadalmi torvény 60(3) cikke értelmében szokasos kereskedelmi termékek
voltak. Arnold bir¢ ezt kétségbe vonta, mert szerinte ahhoz, hogy egy termék szokasos ke-
reskedelmi terméknek mindsiiljon, olyannak kell lennie, amilyet kereskedelmileg tobbféle
felhasznalassal széllitanak; viszont egy kavékapszula korlatozott felhasznalasu, és nem mi-
ndsithetd szokasos kereskedelmi terméknek.

A végs6 kérdés az volt, hogy a Dualit kapszulai a taldlmany gyakorlatba vételére alkalmas
eszkozok voltak-e, vagyis olyan eszkozok, amelyeket egy olyan személy, aki a Dualit kap-
szulat egy Nespresso kavégépben hasznalja, megvaldsitja a szabadalom 1. igénypontja sze-
rinti rendszert. Arnold biré a Schiitz v. Werit-tigyben ismertetett multifunkcionélis probdra
utalva megallapitotta, hogy egy fogyasztd nem vette gyakorlatba a rendszert. Arnold biré
ezt a dontését arra a megallapitdsra alapozta, hogy a kapszula teljesen mellékes része az igé-
nyelt rendszernek, és véleménye szerint a kapszula jelenléte vagy tavolléte nem befolyésolja
a gép mlikodését vagy gazdasagi értékét. A bird szerint mind a kapszula, mind a gép keres-
kedelmileg fiiggetlentil 1étezik. Emellett, minthogy a kapszulak fogyaszthatdk, egy kavégép
vasarloja feltételezi, hogy szabadon valaszthatja meg a gépben felhasznalandé kapszulak
beszerzési forrdsait. Bar a bir6 elismerte, hogy a kapszula fontos eszkéz, megallapitotta,
hogy az nem képezi a gép miikodésére vonatkoz6 szabadalom taldlmanyi gondolatanak
részét. Végiil Arnold biré megjegyezte, hogy a gép tulajdonosa a gépnek kavékészitésre vald
felhasznalasakor nem tesz olyasmit, amit szokas szerint egy termék javitdsaként vagy ké-
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szitéseként irnak le. Ezen az alapon a Nespresso gép tulajdonosai nem valdsitottak meg az
igényelt rendszert, amikor Dualit kapszulakat vasaroltak.

Egyiptom

Az Egyiptomi Védjegyhivatal 2013. junius 1-jén elkezdte az elfogadott védjegyek online
publikalasat. Ennek megfelel6en a hivatalos kozlony papirvaltozatat mar nem adjak ki.
A hivatal weboldalan csak a publikalt védjegyek olvashatok.

Eurdpai Szabadalmi Hivatal

Az Iparjogvédelmi és Szerz6i Jogi Szemle 2013. augusztusi szamanak 21-28. oldalan k6zol-
tiink egy cikket Az Amerikai Legfels6bb Birdsag Myriad-dontése cimmel, amely kimondja,
hogy az amerikai szabadalmi térvény 101. cikke alapjan nem szabadalmazhatd egy termé-
szetben el6fordulé DNS-szegmens a human genomtol valo elvalasztas utan.

Ez a dontés ellentétes az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) allaspontjaval. Ennek bi-
zonyitékaként hivatkozunk az ESZH-nak a Howard Florey Research Institute (HFRI)
preprorelaxiniigyében hozott dontésére. Az ESZH a HFRI szamara szabadalmat adott az
1. igénypont alabbi szévegével: ,,Human H2 preprorelaxint kddolé6 DNS-szegmentum, ahol
az emlitett H2 preprorelaxin aminosav-szekvencidjat a 2. dbran mutatjuk be”. A szabadalom
ellen felszolalt az Eurdpai Parlament Z6ld Frakcidja azon az alapon, hogy amit a szabada-
lomban igényelnek, az nem talalmany, hanem felfedezés, és hogy human génre szabadalom
engedélyezése kozrendbe vagy kozerkolesbe titkozik.

A HFRI azt bizonyitotta, hogy a H2 preprorelaxint kddolé DNS-ben intronok vannak,
vagyis a természetes anyag kiegészité aminosavakat tartalmaz, amelyek nincsenek jelen a
2. dbran bemutatott aminosav-szekvencidban. A Felszélalasi Osztaly azonban jelezte, hogy
dontését nem erre a kiilonbségre alapozta, és hogy dontése ,ugyanaz lenne akkor is, ha
a humadn relaxint kédolé genomikus DNS-szekvencidk lennének az igénypontok oltalmi
kérében”. Ugyanis bizonyitottdk, hogy az igénypontban meghatarozott relaxin létezése a
feltalalas elStt ismeretlen volt, és az ESZH iranyelvei lehet6vé teszik olyan természetes anya-
gok tjdonsaganak az elismerését, amelyeket elsé izben kiilonitettek el, ha kordbban nem
ismerték fel a létezésiiket. Ezért a Felszolalasi Osztaly kovetkeztetése szerint az igénypont
Uj. A Felszolalasi Osztaly azt az érvelést is elutasitotta, hogy az igényelt talalmany csupan
»felfedezés”, mert ez nem egyeztethetd Gssze a régdta fennalld eurdpai gyakorlattal az irany-
elvekben felsorolt egyéb természetes anyagok szabadalmazhatédsaga tekintetében.

Itt megjegyezziik, hogy a biotechnoldgiai talalmanyok eurdpai unids irdnyelve és a vo-
natkoz6 ESZH-szabalyok szerint a gének és azok részleges szekvencidi csak akkor szaba-
dalmazhatok, ha a szabadalmi bejelentés leirasa kinyilvanitja a gén vagy a szekvencia ipari
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alkalmazasat. Az iranyelvek bevezetdje megallapitja, hogy egy DNS-szekvencia a funkcié
jelzése nélkiil nem tartalmaz muszaki informaciot, és ezért nem szabadalmazhaté.

Eurépai Torvényszék

A Continental Bulldog Club Deutschland eV (CBC) kozosségi védjegyként kivanta lajstro-
moztatni a ,,Continental” sz6t kutyakra és kutyaetetési szolgaltatasokra. A Bels6 Piaci Har-
monizéacios Hivatal (Office for Harmonization in the Internal Market, BPHH) elutasitotta
a bejelentést, megallapitva, hogy a lajstromoztatni kivant sz6 leird jellegti a continental bul-
dog kutyafajtara, ezért a védjegy nélkiilozi a megkiilonboztetd jelleget. Ezt a dontést fenn-
tartotta a BPHH fellebbezési tandcsa is. Ezt kovetéen a CBC az Eurdpai Torvényszékhez
(General Court, GC) nyujtott be fellebbezést.

A GC megallapitotta, hogy ebben az esetben az érdekelt kozonség korébe dltalaban az 4l-
lattartasi szolgaltatdsokban érdekelt allatbaratok, a kutyatenyésztSk és a kiséllat-keresked 8k
tartoznak. A vonatkozé arukat és szolgaltatasokat nem naponként keresik vagy vasaroljak,
ezért a figyelem szintje a szokdsosnal magasabb. Minthogy a ,,continental” sz leir6 jellegt,
a GC szerint dont6nek lehet tekinteni, hogy buldogeledelt megjel6l6 szoként is lehet érteni,
kiilonos tekintettel arra, hogy szamos weboldal utal olyan kutyaeledelre, amelyet a Svajci
Kinologiai Tarsasag elismert.

A CBC azzal érvelt, hogy a continental bulldog még nem hivatalosan elismert fajta, és a
bejelentés nem utasithatd el azon az alapon, hogy fennall annak a veszélye, hogy a védjegyet
a jov6ben deszkriptivnek tekintenék. A GC azonban azt latta bizonyitottnak, hogy a kife-
jezést Svajcban mar 2004-ben elismerték, és az Eurdpai Unidban a kozonség érdekelt része
hozzafér olyan német és svajci weboldalakhoz, amelyek ezt a tdjékoztatast tartalmazzak.
Ennek megfelel6en az érdekelt kozonségnek legalabb egy része azon a véleményen lehet,
hogy a Continental Bulldog kifejezés kutyaeledellel kapcsolatos.

A fentiekre tekintettel a GC fenntartotta a BPHH fellebbezési tandcsdnak a dontését, és
elutasitotta a CBC védjegykérelmét.

Az Eurépai Unié Birésdga

Az Eurépai Uni6 Birdsaga (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2012. december
19-én hozott dontést a Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV-tigyben arrdl a kérdésrél,
hogy egy kozosségi védjegy valédi haszndlatanak megitélésében milyen szerepet jatszik a
teriileti lefedettség, illetve hogy egyetlen tagorszagban valé hasznalat elegendé lehet-e a
valddi hasznalat megitéléséhez.

Az iigy eldzménye, hogy egy, a Benelux Szellemitulajdon-védelmi Hivatal elé6tti felszdla-
lasi igyben az oMEL kozosségi védjegy tulajdonosa kétségbe vonta a korabbi oNEL kozossé-
gi védjegy valodi hasznalatat. Egyetértettek abban, hogy az utébbi védjegyet, amelyet a 35.,
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a4l. és a 42. ruosztalyban lajstromoztak, hasznaltdk Hollandidban, de Hollandia hatérain
kiviil nem. A felszélalast a hivatal elutasitotta, mert abbdl indult ki, hogy a Hollandidban
val6 hasznalat nem elegendé ebben az tigyben.

A felszolalo fellebbezett a Hagai Fellebbezési Birdsaghoz, ez pedig kérdéseket intézett a
CJEU-hoz. A kérdések lényege az volt, hogy a 207/2009 szamu Eurépai rendelet 15(1) cik-
két lehet-e ugy értelmezni, hogy egy kozosségi védjegy egyetlen dllam hatarain beliil valo
hasznalata elegendé a védjegy tényleges haszndlatanak a megallapitasahoz.

A CJEU a kérdésekre az alabbi valaszokat adta.

A kozosségi védjegyre vonatkozd 207/2009 szamu rendelet 15(1) cikkét ugy kell értel-
mezni, hogy a tagorszagok teriileti hataraitdl el kell tekinteni annak megitélésekor, hogy egy
védjegyet ténylegesen hasznalnak-e a K6zosségben.

Egy kozosségi védjegyet a 207/2009 szamu rendelet 15(1) cikke értelmében ténylegesen
hasznalnak, ha a hasznalat lényeges funkcidjaval 6sszhangban és abbol a célbdl torténik,
hogy piacmegosztast tartsanak fenn vagy hozzanak létre az Eurdpai Kozosségen beliil a
védjegy dltal fedett arukkal vagy szolgéltatasokkal kapcsolatban. Az itélkezé birésag felada-
ta, hogy megallapitsa, alapvetSen kielégitik-e ezeket a feltételeket, figyelembe véve az Gsszes
lényeges tényt és koriilményt, ideértve a vonatkozo piac jellemzdit, a védjegy altal védett
aruk vagy szolgéltatdsok jellegét, valamint a hasznalat teriileti mértékét, gyakorisagat és
rendszerességét.

Franciaorszdg

Az események azt mutatjdk, hogy a versenyjogi hatésagok sulyos biintetést szabnak ki az
olyan versenyellenes gyakorlatért, amelynek célja, hogy késleltesse a generikus gyogyszerek
piacra vitelét. A hatésagok érdeke az ilyen gyakorlat kovetésében tobbek kozott azzal ma-
gyarazhatd, hogy a generikus gyogyszerek piacra keriilése komoly mértékben csokkentheti
az egészségiigy finanszirozasi sziikségletét.

Az Eurépai Bizottsag (EB) mar végzett ilyen vizsgalatokat. Ennek keretében 2005-ben 60
millié eurd biintetést szabott ki az AstraZenecara, mert az jogsértén késleltette generikus
gyogyszerek piacra jutasat. Az EB 2013. junius 19-i dontésével 146 millié eurd biintetést
rétt ki a Lundbeck gydgyszeripari csoportra hasonld célbdl kotott versenyellenes megalla-
podasokért.

A Francia Versenyhivatal is vizsgalddik ezen a teriileten. 2013. majus 14-i dontése példa
arra, hogyan kiizd az olyan gyakorlat ellen, amely késlelteti a generikus gyogyszerek piacra
vitelét. Ebben az {igyben ez a hatdsag 40,6 millié eurd biintetést rétt ki a Sanofi-Aventis
gyogyszeripari vallalatra azért a magatartasért, amellyel becsmérelte olyan generikus
gyogyszerek forgalmazasat, amelyek versenyeztek vezeté gyodgyszerével, a Plavix-szal, a vi-
lag negyedik legkelendébb gyogyszerével. A versenyhatosag azt kifogasolta, hogy a Sanofi-
Aventis olyan helytelen tajékoztatdst adott az orvosoknak és a gyogyszerészeknek, amely
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rossz hirét keltette a Plavix-szal verseng6 generikus gydgyszereknek, kétségbe vonva azok
hatékonysagat és biztonsagat a Sanofi- Aventis altal forgalmazott Plavix javara.

A versenyhivatal megjegyezte tovabba, hogy az emlitett félrevezetd szoveg a generikus
helyettesitési mechanizmus két szakaszaban korlatozta a versenyt: el6szor a gyogyszer fel-
irdsanak szakaszaban, arra buzditva az orvosokat, hogy a Plavix-recepteket lassak el a ,,nem
helyettesithet§” felirattal, majd a helyettesitési szakaszban, arra 6sztonozve a gydgyszerésze-
ket, hogy a Plavixot vélasszak a versenytarsak generikus gyégyszerei helyett. A versenyhato-
sag szerint ezek az eljarasok, amelyeket éppen a Plavix-szal verseng generikus gyogyszerek
forgalomba hozatalanak idépontjdban kovetett a Sanofi-Aventis, artottak a gazdasagnak,
kiillonosen azért, mert eredményiikként a generikus gyodgyszerek piaci behatoldsa rendelle-
nesen alacsony volt.

Hollandia

Az elmult néhany év alatt a Lundbeck Cipralex-re vonatkozo szabadalmait a vildg szamos
orszagaban megsemmisitési keresettel timadtak meg. A kasszasikernek bizonyult Cipralex
egy antidepresszans gyogyszer, amely hatéanyagként escitalopramot, a tobbek kozott
Cipramil néven forgalmazott racém elegy (S)-enantiomerjét tartalmazza hatéanyagként.

A Cipramilt Hollandidban az 1977-ben benyujtott, 192 451 C szamu szabadalom és a
970 031 szamu kiegészitd oltalmi tandsitvany (SPC) védte; az utébbi 2002-ben jart le. A
Lundbeck 1989-ben nytjtott be eurdpai szabadalmi bejelentést a Cipralex-re. Ennek alap-
jan végiil a 347 066 B1 szamu eurdpai szabadalmat engedélyezték, amely 2009-ben jartle. A
megfelel6, 300 155 szamu SPC 2014-ig érvényes.

Az EP 347 066 B1 és a 300 155 szamu SPC érvényességét 2008 6ta perlik Hollandidban.
Az EP 347 066 B1-nek két fiiggetlen igénypontja van:

- az 1. igénypont magara a Cipralex termékre iranyul,

- a 6. igénypont a Cipralex sztereoszelektiv szintézisére vonatkozik. 2009-ben a Holland
Szabadalmi Bir6sag ugy déntétt, hogy mind az 1., mind a 6. igénypont érvénytelen, ugyanis
megallapitotta a kovetkezoket:

- az 1. igénypont 4j volt, de nélkiilozte a feltalaloi tevékenységet (az Eurdpai Szabadalmi
Hivatal megalapozott esetjoga szerint),

—a 6. igénypont kézenfekvd volt, és nélkilozte a feltalaloi tevékenységet a Lundbeck
4 650 884 szamu USA-beli szabadalma és a szakember szokasos dltalanos szaktuddsanak
kombindlasa alapjan.

A Lundbeck a Holland Fellebbezési Birdsagnal nytjtott be fellebbezést. Ez a birdsag rész-
ben feliilbirdlta a Holland Szabadalmi Birdsag dontését. Megerdsitette, hogy az 1. igénypont
4j volt, de nem alapult feltaldloi tevékenységen. A 6. igénypontot azonban nem talalta ké-
zenfekvének, igy érvényesnek itélte. Az SPC-vel kapcsolatban ugy dontétt, hogy az érvé-
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nyes, amennyiben a 6. igénypont szerinti eljarassal eldallitott termékre vonatkozik. Ennek
megfelelden az egyéb modszerekkel el6allitott Cipralex nem bitorolja az SPC-t.

A Lundbeck 2012 februarjaban fellebbezést nyujtott be a Holland Legfelsébb Birdsagon,
ahol a szobeli targyalasra 2012. novemberben keriilt sor. 2013. marcius 8-an a Holland Leg-
fels6bb Birdsag fétanacsnoka kozzétette véleményét, amely megerdsitette a Holland Felleb-
bezési Birdsag dontését. Végs6 dontése 2013 masodik felében varhato.

Horvdtorszdg

A) Horviétorszag 2013. julius 1-jén csatlakozott az Eurépai Unidhoz, ezért a 2013. julius 1-
je el6tt benyujtott kozosségi védjegyek és kozosségi mintdk hatdlya 6nmikodden kiterjed
Horvétorszagra. Az ilyen védjegyek és mintdk tulajdonosainak nem kell semmilyen 1épést
sem tenniiik védjegyiik vagy mintaik horvatorszagi kiterjesztésére, mert ez 2013. julius 1-
jén 6nmikodéen megtortént. Ezért illetéket sem kell fizetni.

A 2013. januar 1. és jalius 1. kozott benyujtott kozosségi védjegyek ellen a korabban jo-
hiszemtien megszerzett horvat jogok alapjan fel lehet szdlalni, illetve a koz6sségi védjegyek
megsemmisitését lehet kérni.

Egy Horvatorszag csatlakozasi idépontja el6tt johiszemten lajstromozott vagy szerzett
korabbi nemzeti jogot fel lehet haszndlni egy Horvatorszagra kiterjesztett kozdsségi védjegy
vagy kozosségi minta hasznélatdnak megtiltasara.

2013. julius 1-jét6l kezdve a horvat nyelv elismert kozosségi védjegy- és mintanyelvvé
valt, és kozosségi védjegy- és mintabejelentéseket ettdl az idéponttol kezdve horvat nyelven
is be lehet nyujtani.

B) Horvatorszagban kiegészité oltalmi tanusitvanyt (Supplementary Protection
Certificate, SPC) az Eurépai Unidhoz val6 csatlakozas idépontjatol, vagyis 2013. julius 1-
jétol kezdve lehet kapni.

A horvat alapszabadalom tulajdonosa az Eurdpai Unidhoz valé csatlakozds idépontjatdl
szamitott hat honapon beliil folyamodhat SPC-ért, feltéve, hogy a forgalmazasi engedélyt az
Eurépai Unidban a csatlakozas napjaig mar megadtak, vagy Horvatorszagban 2003. januar
1. utan mar engedélyezték.

Az SPC engedélyezésének kovetelményei:

a) aterméket hatdlyban lev alapszabadalom védi,

b) aforgalmazési engedélyt mar megadtak, és ez az elsé ilyen engedély,

¢) azalapszabadalom még nem képezte SPC targyat.

Az SPC iranti kérelmet a forgalmazasi engedély megaddsanak id6pontjatdl szamitott hat
hénapon beliil kell kiadni; ha azonban a forgalmazasi engedélyt az alapszabadalom engedé-
lyezése el6tt adtdk meg, a kérelmet a szabadalom engedélyezésének publikalasatol szamitott
hat honapon beliil kell benyujtani.
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Az SPC oltalmi idejét ugy kell meghatérozni, hogy ki kell szamitani az alapszabadalom
megadasi idépontjatdl a forgalmazdsi engedély megadasaig eltelt id6t, és abbol le kell vonni
6t évet; az SPC maximalis oltalmi ideje azonban 6t év.

India

Az Indiai Szabadalmi Hivatal 2013. janius 12-én értesitést tett kozzé a szabadalmi térvény
végrehajtasi utasitasdnak tervezett modositasarol. A valtoztatasok elsédleges célja a szaba-
dalmazéssal kapcsolatos eljarasok dijanak a novelése.

A tervezet szerint a szabadalmazasi eljarassal kapcsolatos minden dijat megkétszereznek,
kivéve a korai publikalast, a kényszerengedély kérelmezését és a szabadalom megvonasi
eljarasat, amelyek dijmentesek.

10% tobbletet kell fizetni minden olyan esetben, amikor a bejelentd az egyes beadvanyo-
kat nem elektronikus uton nyujtja be.

Japdn

A) A Japan Szabadalmi Hivatal publikalta a 2002. évi bejelentési és lajstromozasi adatokat.

2012-ben a szabadalmi bejelentések szama 342 796 (2011-hez képest 100,1%), a
hasznalatiminta-bejelentések szama 8112 (2011-hez képest 101,6%), a mintabejelentések
szama 32 391 (2011-hez képest 105,1%) és a védjegybejelentések szama 109 010 (2011-hez
képest 110,1%) volt.

2012-ben a lajstromozasok szama szabadalmak esetében 274791 (2011-hez képest
115,3%), hasznalati mintak esetében 8054 (2011-hez képest 106,0%), mintabejelentések
esetében 28 349 (2011-hez képest 107,9%) és védjegyek esetében 96 359 (2011-hez képest
107,9%) volt.

B) A hivatal 2013. majus 1-jén bejelentette, hogy az Indonéziai Szellemitulajdon-jogok
Altalénos Igazgatdsigaval folytatott megbeszélések alapjan a szabadalmi bejelentések eld-
vizsgalatanak meggyorsitasara szolgalé (PPH-) programra vonatkozé ideiglenes megalla-
podast irtak ala, amely 2013. jinius 1-jén lépett hatalyba.

C) A Japan Szabadalmi Hivatal 2013. jinius 1-jét6l kezdve az Indonéz Szellemitulajdon-
jogok Altalénos Igazgatdsiga szdméra nemzetkdzi (PCT-) bejelentések nemzetkézi kutata-
sat és elovizsgalatat fogja elvégezni.

D) A japan kormény 2013. dprilis 17-én az ipari versenyképességgel kapcsolatos konfe-
rencian bejelentette, hogy gyorsitani fogja a vizsgalatok idétartamat ugy, hogy a vizsgalati
kérelem benyujtasatol a vizsgalat befejezéséig eltelt id6 egyetlen vizsgalat esetén se haladja
meg a 36 honapot.

E) A Japan Szabadalmi Hivatal honlapjan 2013. majus 1-jén tajékoztatas jelent meg ar-
rdl, hogy 1j védjegytipusokat vezetnek be, és szélesitik a védjegyrendszer szervezetét. Az Gj
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védjegytipusok a védjegytorvény modositasa utin a kovetkezdkre terjednek ki: mozgasok,
hologramok, szinek kérvonalak nélkiil, helyzetek és hangok. Késébb tervezik bevezetni a
szagokra, struktarakra és izekre vonatkozo védjegyeket.

Kanada

A) A Kanadai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal (Canadian Intellectual Property Office,
CIPO) 2013. junius 10-én kiegészitd iranyelveket publikalt a gyogydszati felhasznalasra vo-
natkozo szabadalmi igénypontok vizsgalatdhoz.

A CIPO az orvosi kezelésre vonatkozo eljarasokat nem tekinti szabadalmazhatdknak,
mert azok a szabadalmi térvény 2. cikke szerint a ,taladlmany” meghatarozasanak korén
kiviil esnek. Ezzel szemben a gydgyszerek alkalmazasara vonatkozé igénypontok szabadal-
mazhatok. Az Gj irdnyelvek a ddzistartomanyokat emlit6 igénypontok vizsgalatara Gssz-
pontositanak, és megerdsitik, hogy az ilyen igénypontokat — dsszhangban a korabbi irany-
elvekkel — szintén célzatosan kell megszerkeszteni, ideértve a lényeges igényponti elemek
azonositdsat. Ha megallapithato, hogy egy lényeges elem csupan arra szolgél, hogy az orvos
egy paciens kezelési mddjara utasitson, és nem azt mondja meg, hogy mit kell hasznélni
a paciens kezelésére, ez arra a kovetkeztetésre vezet, hogy az igényelt alkalmazas orvosi
kezelési eljarasnak felel meg. Ilyen esetben az elévizsgalonak a szabadalmi térvény 2. cikke
alapjan el kell utasitania az igénypontot.

B) A Kanadai Legfels6bb Birdsag 2013. majus 16-i dontésével az Eli Lilly Canada Inc. (Eli
Lilly) v. Novopharm Ltd. (Novopharm)-iigyben megtiltotta, hogy a Szovetségi Fellebbezési
Birésag (Federal Court of Appeal) dontése ellen fellebbezést nyujtsanak be. Az eljaras a
hasznossag kovetelményére, kiilondsen ,,a szabadalmi igéret tanara” vonatkozott. A tan sze-
rint ,,ha a szabadalmi bejelentés leirasa hatarozott igéretet tartalmaz, a hasznossagot ehhez
az igérethez kell mérni”. Ez eltéré attdl a szokasos kovetelménytél, hogy a szabadalomtu-
lajdonosnak csupan szemernyi hasznossagot kell bizonyitania ahhoz, hogy a szabadalom
érvényes legyen.

Az Eli Lilly pert inditott a Novopharm ellen azt allitva, hogy az utébbi bitorolja olanzapin-
szabadalmat. Az olanzapin skizofrénia kezelésére hasznalhato, és els6 izben 1980-ban sza-
badalmaztattak (1 075 687 szamu kanadai szabadalom) 15 millidrdnal tobb szerkezetileg
hasonl6 vegyiilet egyikeként. Késébb, 1998-ban az Eli Lilly egy kivalasztasi szabadalmanak
targyat képezte (2 041 113 szamu kanadai szabadalom). Az Eli Lilly szerint a Novopharm
ezt az utébbi szabadalmat bitorolta.

Az elséfoku birdsag (Federal Court) birdja, O'Reilly elutasitotta a bitorlasi keresetet, meg-
allapitva, hogy az 1998-ban engedélyezett szabadalom érvénytelen volt, mert nem képviselt
taldlmanyt a kordbbi szabadalomban kinyilvanitott vegytiletekhez viszonyitva. Emellett a
szabadalmat hasznossag hidnya, nem kielégité kinyilvanitas, djdonsdghiany és kett6s sza-
badalmazdas miatt érvénytelennek nyilvanitotta.
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Az Eli Lilly a Szovetségi Fellebbezési Birosagnal nyujtott be fellebbezést. Ez a birdsag
megallapitotta, hogy az elséfokt biré tévedett, amikor egy kivalasztasi taldlmany feltételeit
olyan fliggetlen alapnak tekintette, amelyre tdmaszkodva meg lehet tdmadni a szabadalom
érvényességét. Azt is megallapitotta, hogy az 1998-as szabadalom 1j volt, nem volt kézen-
fekvd, és kettGs szabadalmazas miatt sem volt érvénytelen. A hasznossag és a kinyilvanitas
elégtelenségének kérdését visszautalta az els6foku birosagnak.

Az tugyet ujbdl kézhez kapd O’Reilly biré megallapitotta, hogy a szabadalom kinyilvani-
tasat kielégitonek lehet tekinteni, azonban a szabadalom hasznossag hianya miatt érvényte-
len. Ugyanis ugy értelmezte a szabadalmat, hogy annak ,,igérete” szerint az olanzapin lénye-
gesen jobbnak bizonyult a klinikai kezelések sordn, mint egyéb ismert antipszichotikumok,
és megallapitotta, hogy a bejelentés benyujtasanak idépontjaban ,,nem volt egészséges és
vildgos érvelési vonal vagy prima facie ésszert kovetkeztetés, amely a feltalalokat a beje-
lentés idSpontjaban elérhet6 bizonyitéktdl a hatarozott igérethez vezette volna”. A birdsag
elutasitotta Eli Lilly fellebbezését.

A ,szabadalmi igéret tana” a birésagokon kivill komoly kritikat vont maga utan. 2012
novemberében az Eli Lilly dont6biraskodasi szandéknyilatkozatot nyujtott be, amelyben
kijelentette, hogy a kanadai birésag altal létrehozott hasznossagi kovetelmény nincs 6ssz-
hangban Kanada szerzédéses kotelezettségeivel, és a torvényben nem rogzitett ,,igérettant”
a vilag egyetlen mds joggyakorlataban sem alkalmazzak.

C) A Pfizer Canada Inc (Pfizer) v. Pharmascience Inc. (Pharmascience)-iigyben a Szovet-
ségi Birdsag (Federal Court) 2013. februarjaban hozott dontést.

A Pfizer 2 255 652 szamu kanadai szabadalmanak megtamadott 3. igénypontjat Hughes
biré a kévezetk6zéképpen szovegezte meg: ,,Pregabalin vagy racematjanak gyogyaszatilag
hatasos mennyisége fajdalom kezelésére val6 felhasznalashoz egy emldsben.”

Hughes biré szerint ebben az igénypontban a fdjdalom (pain) kifejezés egyarant vonat-
kozik heveny és idiilt fajdalomra. A Pfizer balszerencséjére maga a feltaldlé 4llitotta, hogy
a pregabalin nem blokkolja a heveny fdjdalmat. Ezt Hughes biré a hatékonysag hianya be-
ismerésének tekintette, és megallapitotta, hogy ezért a 3. igénypont érvénytelen volt, mert
olyan fajdalomformara is vonatkozik, amelyet nem lehet kezelni.

Emellett a bir6 vizsgalta a ,racemat” kifejezés jelenlétét a 3. igénypontban. A leirdsban
sehol nem emlitették a racemdt szot, és semmiféle értelmezés nem vezetett egy szakembert
ahhoz, hogy feltételezze a racemat hasznossagat fajjdalomkezelésben. Ennek megfelel6en a
3.igénypont érvénytelen volt a racemat sz6 jelenléte miatt, amelynek hasznossagat fajdalom
kezelésében nem lehetett jézanul megjdsolni.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a szabadalmas 2005-ben a szabadalom tjbéli megadasaért
(re-issue) folyamodott, kérve 15 6j igénypont beiktatasat pregabalinra, de a racematra nem,
ahol minden egyes igénypont a fdjdalom eltéré konkrét formdjara vonatkozott. A re-issue
kérelmet engedélyezték, azonban a szabadalmas a kérelmet ismeretlen okbol visszavonta.
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Hughes biré megallapitotta, hogy ,,a dontés eltérd lehetett volna, ha az igénypontok csak
pregabalinra és bizonyos fdjdalomtipusokra vonatkoznak”.

A fenti tigy tanulsaga, hogy Kanadéban, ahol nincs korlatozas sem a féigénypontok, sem
az aligénypontok szamaval kapcsolatban, célszer(i minden el8nyds kiviteli alakot kiilén
igénypontban igényelni.

D) 2013. marcius 12-én a Szovetségi Birosag elutasitotta az Apotexnek azt a keresetét,
amelyben azt kérte a birdsagtdl hogy a Lundbeck escitalopramra vonatkoz6 szabadalmat
mindsitse érvénytelennek. A birdsig a szabadalmat érvényesnek nyilvanitotta, és azt is
megallapitotta, hogy az Apotex és az Apotex Pharmachem bitorolta a Lundbeck szabadal-
mat. Az escitalopram a korabban ismert citalopram S-enantiomerje.

A Lundbeck szabadalmaval kapcsolatban korabban a Szoetségi Birdsagnak ugyanez a bi-
réja hozott dontést: 2009-ben a biré megtiltotta, hogy az egészségligyi miniszter engedélyt
adjon az Apotexnek, a Mylannak és a Cobaltnak generikus escitalopramtermékeik forgalom-
ba hozataldra. A generikus gyartok fellebbezéseit a Szovetségi Fellebbezési Birsag elutasitot-
ta, és a Legfels6bb Birosag (Supreme Court) nem engedélyezte a tovabbi fellebbezést.

A most targyalt dontés targya az Apotex tdmadasa a Lundbeck szabadalma ellen, ami-
nek kapcsan a Lundbeck ellenkeresetet nyujtott be sajat szabadalma érvényességének és az
Apotex és az Apotex Pharmachem 4ltali bitorlasanak a megéllapitasa érdekében.

Az Apotex szerint a Lundbeck szabadalma kézenfekvé volt. A Szovetségi Birdsag el6-
szOr ezt a kérdést vette szemiigyre, és megallapitotta, hogy a taldlmanyi gondolat az
escitalopramra mint antidepresszans gyogyszerre vonatkozott. A kérdés elemzése soran azt
vizsgalta, hogy a szakember motivalva volt-e az escitalopmramhoz val6 eljutdsra, és hogy
egyszerl és kézenfekvo volt-e, hogy a racemat (citalopram) rezolvalasara hasznalt technika
az escitalopram szintetizalasara eredményes lesz.

Bar a Lundbeck motivalva volt a citalopram rezolvalasara, a Szovetségi Birdsag nézete
szerint a motivacié altaldban egy semleges tényezé. Ha a motivéci6 valakit erésebben ins-
piral valaminek a kiprobdldsara vagy arra, hogy a megkozelitések szélesebb korét probalja
ki, a kisérletek egy bizonyos pontndl t6bbé mar nem mindsiilnek rutinmunkanak, vagyis
bizonyos mérték feltalaldi tevékenység is van a megoldasban.

A birdsag nézete szerint a kézenfekvdség abbdl a szempontbdl vizsgalhatd, hogy kézen-
fekvé volt-e bizonyos technikakat kipréobalni, és hogy egy bizonyos pontnal a a kisérletez
csalodva feladja-e a probalkozast. A birdsag szerint 1988-ban sokféle technika volt felhasz-
nalhatd a citalopram enantiomerjeinek rezolvalasira vagy el6éllitasara. Nem volt azonban
ismert egy konkrét kézenfekvé technika, amely eredményes lett volna, minthogy a techni-
kak szamos tényez6t és valtozdt foglaltak magukban, amelyeket figyelembe kellett venni,
és igy a Szovetségi Birosag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az irodalmi adatok olyan
Osszedllitasa, amely a (+)-citalopramhoz vezethetett volna, jelentds mértéki feltaldloi tevé-
kenységet igényelt.
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Az Gjdonsaggal kapcsolatban megallapitotta, hogy a citalopramra vonatkozé technika
alldsa nem ismertette, hogyan kell rezolvdlni az enantiomereket, és nem nyilvanitotta ki
az escitalopram gydgyaszati hatdsait. Valdjaban a korabbi publikaciok azt josoltak, hogy a
nagyobb foka aktivitast nem az S-, hanem az R-enantiomer fogja mutatni.

Ezutan a Szovetségi Birosag az Apotexnek azt az allitasat vizsgalta, hogy a Lundbeck sza-
badalma nem hasznos. Ezt az allitst az Apotex arra alapozta, hogy egy 2004. évi szaba-
dalmi bejelentésében a Lundbeck az escitalopram pamoesavas sdjardl kijelentette, hogy az
toxikus. A Legfels6bb Birdsdg azonban ezt nem tekintette alatdmasztott allitdsnak, mert azt
az Apotex semmivel sem bizonyitotta; ezzel szemben a Lundbeck bizonyitotta, hogy ez a s6
nem volt toxikus patkanyokban, és ezért a Legfels6bb Birdsag elutasitotta az Apotexnek ezt
az allitasat.

Ellenkeresetében a Lundbeck az Apotexet és az Apotex Pharmachemet bitorlassal vadolta.
Ez a két vallalat elismerte a bitorlast, ha a szabadalmat érvényesnek tekintik. Abban bizva,
hogy forgalmazasi engedélyt fog kapni, az Apotex készletet halmozott fel escitaloprambdl,
amelyet kiilfoldi leanyvallalatoknak adott el egy év alatt.

A Szovetségi Birdsag megitélése szerint a készletfelhalmozas és a kiilfldi vallalatoknak
val6 eladds nem indokolt biintet6 rendszabalyokat. Ugyanakkor helyt adott a Lundbeck
azon kérésének, hogy az Apotex adjon szamot arrdl a haszonrdl, amelyre a Lundbeck sza-
badalmanak hasznalata révén tett szert. E dontésének meghozatalakor a Legfels6bb Birdsag
mellékesnek tekintette (1) azt a tényt, hogy a Lundbeck nem bizonyitotta, hogy barmilyen
kart szenvedett volna azokon a kiilfoldi piacokon, ahova az Apotex escitalopramot szalli-
tott, és (2) az Apotexnek azt az érvelését, hogy johiszemtien jart el, amikor a gyogyszerbdl
készleteket halmozott fel, mert a szabadalmat érvénytelennek tekintette. A Szévetségi Bird-
sag nézete szerint annak elrendelése, hogy az Apotex szamoljon be a haszonrdl, nem biin-
tetés volt, hanem megfeleld ellenszolgaltatas azért, hogy az Apotex hasznélta a Lundbeck
szellemitulajdon-jogait. A Szovetségi Birdsdg szerint teljesen ésszerfitlen lenne azt gon-
dolni, hogy a tobb éven 4t folytatott szabadalombitorlas egyetlen kovetkezménye az len-
ne, hogy a szabadalmat érvényesnek nyilvanitjak, valamint hogy az Apotexet és az Apotex
Pharmachemet eltiltjék a tovabbi bitorlastol.

A Szovetségi Birosag szamitdsa szerint az Apotex haszna megkozelit6leg 1,4 milli6 dollér,
mig az Apotex Pharmachem haszna koriilbeliil 300 ezer dollar lehet. A szamitasok elvégzé-
sekor figyelmen kiviil hagyta az Apotex bizonyos kiadasait, igy példaul rezsikoltségét, mert
ugy vélte, hogy ezek tul tavol esnek az escitalopram gyartasatol.

A Szovetségi Birdsag ideiglenes intézkedést Iéptetett életbe a Lundbeck szabadalmanak
2014 szeptemberi lejartaig. A birosag a felekre bizta, hogy gondoskodjanak megfelel6 intéz-
kedésekrdl az Apotex birtokdban levd escitalopramkészletek kiszolgaltatasa vagy megsem-
misitése érdekében.

Az Apotex fellebbezést nyujtott be a dontés ellen.
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E) A Kanadai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal (Canadian Intellectual Property Office)
utoljdra 2013. januarban moédositotta a védjegytorvényt. Az alabbiakban e térvény f6bb
vonasait foglaljuk Gssze.

Védjegyoltalmat lajstromozassal lehet kapni. Egy lajstromozatlan védjegy azonban oltal-
mazhaté korabbi hasznalat altal.

Kanadaban a jogok meghatarozasara az elsé felhasznaloi rendszert, mig az 1itkz6 beje-
lentések vizsgalata szempontjabdl az els6 bejelentdi rendszert hasznaljék.

Kanadaban nem hasznalnak osztalyozési rendszert.

Védjegyként lajstromozhaté minden megkiilonboztethetd és grafikusan abrazolhato jel,
igy szavak, betiik, szdmok, bettiszok, emblémak, kombinacidk, hangok, aruk vagy azok cso-
magolasanak hairomdimenziés alakja és az emlitett jelek kombinacidja.

Tulajdonnevek nem lajstromozhatdk, kivéve, ha bizonyitani lehet, hogy a név a koz sza-
mara megkiilonboztetéképességre (masodlagos jelentésre) tett szert bizonyos drukkal vagy
szolgaltatasokkal kapcsolatban.

Elektronikus aton is be lehet nydjtani védjegybejelentéseket.

Meghatalmazasra nincs szitkség. Kiilfoldrél érkezé bejelentés esetén nincs sziikség a ha-
zai lajstromozas igazolasara.

A hivatal az inherens lajstromozhat6sagot és a védjegytorvénynek valé muszaki megfele-
1ést, valamint a korabbi bejelentésekkel vagy lajstromozasokkal val¢ titkozést vizsgalja.

A felszolalasi idtartam két hdnap a bejelentés publikalasatol szamitva, és ez tovabbi ha-
rom hoénappal meghosszabbithato.

A védjegyoltalom idStartama a lajstromozastdl szamitott 15 év, amely tovabbi 15-15 évvel
meghosszabbithato.

A lajstromozast kovetd harom év eltelte utan barki kérheti a védjegy torlését, ha a véd-
jegytulajdonos nem tudja igazolni az elmult hdrom éven beliil a védjegy hasznalatat.

A hasznalati engedélyeket nem kell a lajstromba bejegyeztetni.

Kina

A) Kina Allami Szellemitulajdon-védelmi Hivatala és a Kanadai Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal a szabadalmazasi eljards meggyorsitasara (PPH) vonatkozé ideiglenes megallapo-
dast irt ala, amely 2013. szeptember 1-jén lépett hatdlyba. A megallapodastdl azt varjak,
hogy meg fogja gyorsitani az elévizsgalati eljarast, és névelni fogja az engedélyezett szaba-
dalmak szamat mindkét orszagban, emellett csokkenteni fogja a kzos bejelentések szaba-
dalmazasi eljarasanak a koltségeit.

B) 2003-ban a Guangzhou McConkey Food Company (Gungazhou) kérelmet nydjtott be
a Kinai Védjegyhivatalnal a MCCONKEY védjegy angol és kinai nyelven torténé lajstromo-
zdsa irant a 43. druosztalyban, éttermekben valé felhasznalasra. A felszélalasi hatarido le-
jarta el6tt a McDonald’s Corporation (McDonald’s) felszdlalt a védjegy lajstromozasa ellen
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arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy hasonlit a sajat angol és kinai nyelvt
MCDONALD’s védjegyéhez. A hivatal elutasitotta a felszolalast. Ez ellen a McDonald’s 2010-
ben a Keriileti Népbirdsaghoz fellebbezett arra hivatkozva, hogy védjegye Kindban és kiil-
f6ldon is jol ismert, és a McConkey ugyanabban az druosztélyban masolta le az 6 védjegyét.
Ezért a védjegybejelentést el kell utasitani.

A birésag a McDonald’s bizonyitékait nem talalta kielégitének annak igazolasara, hogy a
MCDONALD’s védjegy a kifogasolt késGbbi védjegy benyujtasa el6tt jol ismert volt Kindban.
Emellett a két védjegyet eltérének talalta mind kiejtésben, mind altalanos megjelenésben,
ezért a fogyasztokozonség a két védjegyet nem tévesztené dssze.

Ezutdn a McDonald’s a Keriileti Kozbens6 Népbirosaghoz nyujtott be fellebbezést, azon-
ban érveit ez a birdsag sem taldlta kielégitonek, és a felszdlaldst a kinai védjegytorvény 28.
cikke alapjan a védjegyek hasonldsaganak hidnydra hivatkozva elutasitotta.

C) A Védjegy-feliilvizsgalati Tanacs egy ujabb dontése megerdsitette, hogy egy dlnév egy
természetes személy nevének a kifejezéseként bizonyos koriilmények kozott els6bbségi jog-
nak tekinthet6 a kinai védjegytorvény szerint.

Francisco Rabanne Cuervo, egy hires spanyol divattervez$ a Paco Rabanne alnevet hasz-
nalta sok éven keresztiil, ami divatkérokben az egész vilagon jol ismert.

2009 szeptemberében a Shaoxing Modeng Tie ¢ Garment Co Ltd (Shaoxing) a 25. aru-
osztalyban kérte a PACO RABANNE védjegy lajstromozasat nyakkend6kre, nadragtartokra,
harisnydakra, kesztytikre és hasonlokra.

A francia Paco Rabanne cég felszolalt a lajstromozas ellen azon az alapon, hogy a 25. aru-
osztalyban kordbban lajstromozott védjegye van, és a Francisco Rabanne Cuervo névre ko-
rabbi jogai vannak. A Kinai Védjegyhivatal elutasitotta a felszolalast arra hivatkozva, hogy a
felsz6lalé nem nyujtott be elegendd bizonyitékot igénye alatamasztasara.

A felszdlalo ezutan a Védjegy-feliilvizsgalati Tandcshoz fordult, amely megallapitotta,
hogy:

- a Paco Rabanne egy nagyon jol megkiilonboztetheté név, és nem lehetetett véletlen,
hogy egy kinai véllalat azonos védjegyet valasztott; és

- a Paco Rabanne mint Francisco Rabanne Cuervo alneve jol ismert volt a vonatkozé
kozonség korében.

A tanacs ugy dontott, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy kart okozna Francisco
Rabanne Cuervonak a sajat nevére vonatkozo korabbi jogaban, és a védjegytorvény 31. cik-
ke alapjan elutasitotta a lajstromozast. Ez a torvénycikk azt az altaldnos elvet szogezi le,
hogy védjegybejelentések nem arthatnak a korabbi jogoknak, és ez egy jogi alapelv a hires-
ségek nevére alapozott korabbi jogok védelmére.

A targyalt tigyben bdséges bizonyiték 4llt rendelkezésre annak igazolasara, hogy a Paco
Rabanne hosszt évek 6ta jol ismert volt divatkérokben Francisco Rabanne Cuervo élne-
veként, és hogy ezt a lajstromoztatni kivant védjegy bejelentGje is ismerte vagy ismernie
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kellett. Ezért a bejelentd magatartasa Paco Rabanne nevének a bitorldsat jelentette, és az
ilyen jogtalan hasznalat drtana Paco Rabanne magéanjogainak.

Egy névre vonatkozo jog érvényesitéséhez azonban bizonyos kériilményeknek adva kell
lenniiik. Ebben az esetben Paco Rabanne a sajat alnevét haszndlta egy markanév megalko-
tasara és egy vallalat (az érdekelt fél) megalapozasara, amelynek joga volt Paco Rabanne
nevében a jogok érvényesitésére.

D) A Zippo Manufacturing Company (Zippo) Kinaban lajstromoztatta az aldbbi zipro
védjegyet 6ngyujtokra és hasonl6 drukra:

Zippo

A megjelolt aruk korlatozott korét azonban a bitorlok alkalomnak tekintették arra, hogy

potyautasként kihasznéljak a Zippo tekintélyét.

Az 6ngyujtok mellett a Zippo kavics alaku kézmelegitéket is gyartott, amelyeket zsebben
lehet tartani, védjegylajstromozdsa azonban nem terjedt ki az ilyen termékekre.

Sun Meng Lin tagja volt a Fihai Zhentian Milanyaggydrnak (Zhentian gyar), majd Cixi
Fuhai Tangfeng Milanyaggydr (Tangfeng gyar) néven sajat vallalatot alapitott. Ezutan elkez-
dett kézmelegitéket gyartani, termékein a fenti zrppo védjegyet hasznalva.

A Zhentian gyér volt a szallitdja a Zippo japan leanyvallalatanak, amely az eredeti gyartasi
rendszert hasznalta. Ez érthet6vé teszi, hogy Sun Meng Lin ismerte a fenti védjegyet. 2006.
aprilis 21-én kérelmet nyujtott be a Kinai Védjegyhivatalnal a zippo védjegy lajstromozasa
irant kézmelegitSkre, és 2006. november 27-én a Tangfeng gyar mintabejelentést nyujtott be
a védjegyhez hasonl6 mintéaval ellatott tdrolodobozokra.

A Zippo nehéz helyzetben volt, mert kézmelegit6kre nem lajstromoztatta védjegyét. Vé-
giil a pekingi 1. sz. Kézbens6 Birdsagnal keresetet inditott a Tangfeng gyar ellen arra hi-
vatkozva, hogy a mintaszabadalmi bejelentés ,,fenyegetéen kozelgd bitorlast” jelent, mert
a csomagoloanyag mintaja nem jelzi, hogy milyen terméket (vagyis kézmelegitket vagy
ongyujtokat) kivannak benne tarolni. 2010. marcius 19-én a bir6sag a Zippo javara dontétt,
és elrendelte, hogy a Tangfeng gyar sziintesse be a minta hasznalatat. Ezt a dontést 2010.
november 9-én megerdsitette a Pekingi Fels6birdsag.

Amikor Sun Meng Lin védjegybejelentését a Védjegyhivatal 2009-ben publikalta, a Zippo
felszolalt ellene. Minthogy a Zippdnak nem volt lajstromozott védjegye kézmelegitSkre, és
mert a kézmelegitSket és az ongyujtékat nem tekintik hasonld termékeknek, a Zippénak
bizonyitania kellett, hogy

- védjegye jol ismert volt Kinaban, és igy megérdemli, hogy mas védjegyosztalyra kiter-
jedd oltalmat is élvezzen, vagy

8.(118.) EVFOLYAM 5. SZAM, 2013. OKTOBER



82 DR. PALAGYI TIVADAR

- a védjegytorvény 31. cikke szerint a védjegyet a kifogasolt védjegy bejelentési napja
el6tt hasznaltak, és igy az bizonyos befolydsra tett szert.

A Zippo tudta, hogy rendkiviil nehéz lenne védjegyének jol ismert statuszat elismertet-
ni a védjegyhivatal dltal (amely az ilyen kérelmeknek csupan mintegy 1%-at engedélyezi).
Ezért a 31. cikkre val6 hivatkozas célszertibbnek latszott, annal is inkabb, mert bizonyitani
tudta a védjegy sajat haszndlatat és védjegyének hirnevét, és emellett bizonyitani tudta azt
is, hogy Sun Meng Lin személye kapcsolatban volt a Zippo japan leanyvéllalataval.

A hivatal megallapitotta, hogy Sun Meng Lin védjegybejelentése sértette a johiszemtiség
elvét, és hogy a védjegy hasznalata a fogyasztok megtévesztéséhez vezetne. Ezért 2012. feb-
rudr 7-én elutasitotta Sun Meng Lin védjegybejelentését.

A Zippo 2009. augusztus 14-én polgari keresetet inditott a Ningbo Kézbensé Birdsagnal,
és kérte annak megéllapitasat, hogy védjegyének kézmelegit6kon valé haszndlata Sun Meng
Lin és a Tangfeng gyar altal bitorolta 6ngyujtokra lajstromozott védjegyét. Sikerre csak ak-
kor szamithatott, ha ez a birdsag elismeri védjegyének jol ismert statuszat.

A birdsag arra hivatkozott, hogy a kézmelegit6k a 11. druosztélyba, mig a felperes ongyj-
toi a 34. aruosztalyba tartoznak, és bar a Zippo védjegye jol ismert, alapvetSen eltéréek az
aruk elosztasi csatornai és fogyasztoi. Ezért a védjegynek a kézmelegit6kon val6 hasznalata
nem tévesztené meg a fogyasztokat, és a Zippo védjegyének az oltalmi korét nem kell kiter-
jeszteni kézmelegitSkre. Ezért nem vizsgaltak azt a kérdést, hogy a védjegy jol ismert-e.

A Zippo 2012. majus 28-an a Zhejiang Felsébirésaghoz nyujtott be fellebbezést, tovabbi
érvekkel és elemzéssel szolgalva. Az ugy dontott, hogy a védjegy folytonos hasznalata, vala-
mint a Zippdénak a védjegy hirdetésével kapcsolatos driasi kiaddsai azt eredményezték, hogy
jelentds hirnévre és goodwillre tett szert, és hogy a vonatkozd vasarlokozonség elismerte
arujelzéjének az értékét. A védjegy erds megkiilonboztetOképességet és hirnevet szerzett.
Mindebbdl azt a kovetkeztetést vonta le, hogy a védjegy jogosulatlan haszndlata Sun Meng
Lin és a Tangfeng gydr altal a fogyasztok megtévesztéséhez vezetett, higitotta a hires zrppo
védjegyet, és a Zipponak jelentds kart okozott. Ezért elrendelte, hogy az alperesek sziin-
tessék meg a védjegy bitorlasat, nyilvanosan kérjenek a Zipp6tol bocsanatot, és fizessenek
kartéritésként 500 000 CNY-t a Zippo szamara (ez a legmagasabb 6sszeg, amit a kinai véd-
jegytorvény karpotlas kifizetéseként lehetévé tesz).

Malajzia

A) Malajzidban 2013. julius 1-jén 4j ipariminta-torvény lépett hatalyba, amelynek f8bb val-
tozasait az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Az 1996. évi régi torvény szerint az ipari minta 6t évig volt hatélyban, és az oltalmi id6t
kétszer 6t évre meg lehetett hosszabbitani. A modositott térvény szerint az 6téves oltalmi
id6 négyszer 6t évre hosszabbithaté meg. Ennek megfeleléen egy ipari minta oltalmi ideje
15 évrél 25 évre valtozott.
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A korabbi toérvény szerint a malajziai el6vizsgalok az ujdonsagkutatast csupan a helyi,
vagyis a malajziai anterioritasokra terjesztették ki, szemben az 4j torvény rendelkezésével,
amely szerint a kilf6ldi anterioritdsok is ujdonsdgronték. A mintaoltalom elnyerése gya-
korlatilag nem valt nehezebbé az Gjdonsag szigorubb megitélése révén, mert nincs érdemi
vizsgalat, azonban amikor birdsag vizsgalja a minta érvényességét, konnyebb lesz bizonyi-
tani, hogy a minta nem érvényes.

Egy minta oltalmi ideje nem a bejelentés, hanem az els6bbség napjan kezd4dik.

A korébbi torvény szerint a minta oltalmi idejének meghosszabbitasat a lejarat el6tti hat
hoénapon beliil lehetett kérni. Az 4j térvény szerint a lejarat el6tt barmikor lehet kérni az
oltalmi id6 meghosszabbitasat.

Malajzia 2013 utols6 negyedében vagy 2014 elsé negyedében csatlakozik a Madridi Jegy-
z6konyvhoz, valamint az ipari mintak nemzetkozi lajstromozasara vonatkoz6 Hagai Egyez-
ményhez.

Malajziaban 2012-ben mintegy 1800 ipariminta-bejelentést lajstromoztak.

B) A Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd. (Xiamen) felperes céget
Kinaban 1988-ban alapitottak. Az alabbi arujelzével ellatott autobuszokat és gépkocsikat
gyartja és drusitja:

KING LONG

A KLM Motor Sdn Bhd (KLM) alperes céget 2005. november 16-4n alapitottak Malajzi-
aban.

A felperes joval az alperes megalapitdsa el6tt szamos egyéb orszagban lajstromoztatta a
KING LONG szévédjegyet és az alabbi abras védjegyet:

KING LONG

A felperes 2010-ben és 2011-ben 200-n4l tobb autébuszt adott el Malajzidban. Ezt a véd-
jegyet és logdt visel termékeket a felperes vildgszerte 80-nal tobb orszagban adott el, ide-
értve Malajziat.

A felperes 2005. julius 8-an az Euromawar Sdn Bhd céget (Euromawar) jeldlte ki képvi-
sel6ként és varosi autdbuszainak elosztéjaként Malajzidban. Az Euromawaron keresztiil a
felperes részt vett Malajzidban a kormdny éltal varosi autobuszok szallitdsara kiirt verseny-
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targyaldson, amelyet 2006. aprilis 13-an meg is nyert. A felperes késébb elosztasra vonat-
kozé egyezményt kotott az Euromawar, RéA Manufacturing Industries Sdn Bhd-vel és az
InterCoach Sdn Bhd-vel. Ennek az egyezménynek az eredményeképpen a felperes 2006. ji-
nius 22-én kérte Malajziaban a kovetkez6 abras védjegy lajstromozasat a 12. aruosztalyban
autobuszok, motorkocsik, elektromos jarmuvek, gépkocsik és hasonlok szamara.

KING LONG

Az alperes azonban korabban lajstromoztatta Malajzidban szintén a 12. aruosztalyban az
alabbi védjegyet foldi, vizi vagy 1égi jarmivek potalkatrészeire.

Ekkor a felperes a Kuala Lumpur-i Felsébir6sagnal (High Court) az 1976. évi védjegytor-
vény 45. cikke alapjan kérelmezte az alperes lajstromozasanak torlését, és kérte a birosagot,
hogy vegye figyelembe a kovetkez érveket:

- avédjegytorvény 45. cikke alapjan 6 a sértett fél;

- 6 a védjegy jogos tulajdonosa; és

— az alperes védjegye azonos az 6 védjegyével.

A birdsag megallapitotta, hogy valéban a felperes a sértett fél, és hogy jogosult volt a véd-
jegytorvény 45(1)(a) cikke alapjan keresetet inditani, mert mindkét fél druinak a természete
azonos, és igy a felperes tizletét befolydsolna az alperes védjegyének lajstromozasa.

A birdsag azt is leszogezte, hogy a bizonyitékok alapjan vilagosan megallapithatd, hogy a
felperes volt Malajziaban a védjegy els6 hasznaldja, és malajziai partnerei révén a védjegyet
Malajzidban hat éven keresztill ténylegesen, kizardlagosan és folytonosan hasznalta. Meg-
allapitotta tovabbd, hogy a védjegy a vasarlokozonség és a kereskedelem tagjai kozott jol
ismertté valt, és a felperesre nézve megkiilonboztetdképességre tett szert.

A birdsag szerint az alperes védjegye azonos a felperes védjegyével, és igy a vasarloko-
z0nség korében zavart okozhat, mert a két védjegyet azonos aruosztalyban, kereskedelmi
csatornakon és piacokon hasznaltak. Ezért erésen fennall annak a valdszintsége, hogy a
jelenlegi lehetséges vevok elpartolhatnak a felperestdl az alpereshez, és ezzel az el6bbinek
veszteséget és kart okozhatnak. A fentiek alapjan elrendelte az alperes védjegyének a lajst-
rombdl val6 torlését.
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Marokké

A Yildiz Holding Anonim Sirketi (Yildiz) kérelmet nyujtott be a Marokkoi Védjegyhivatalnal
a BISKREM Védjegy lajstromozasa irdnt. Az a kérelmet elutasitotta arra hivatkozva, hogy a
Stock-Pralim Sarl (SPS) 2003 6ta mar birtokolja ugyanezt a védjegyet, de 2007-ben azt atru-
hézta a Société Fietep Sarlra (SES).

A 'Yildiz torlési keresetet nyujtott be az SFS védjegye ellen, az alabbiakra hivatkozva.

- A védjegyet Marokkdban 1982 6ta haszndlja.

- A védjegyet korabban, 1996-ban lajstromoztatta Torokorszagban és mas kiilfoldi or-
szagokban.

— Sajat BISKREM védjegye jol ismert széles korii hasznalat és tobb valtozatban, osztalyban
és orszagban valo lajstromozas folytan.

- A védjegyet 6t évnél hosszabb ideig nem hasznélta sem az SPS, sem a jogutdd SES.

A Rabati Kereskedelmi Birosag helyt adott a Yildiz keresetének, és torolte az SFS BISKREM
védjegyét.

Németorszdg

A) A Német Szovetségi Parlament (Bundestag) 2013 juniusaban javaslatot tett a szovetségi
kormanynak, hogy korlatozza a szamitégépprogramok szabadalmazhatésagat a verseny és
az innovacid elGsegitése céljabol. Lehetséges, hogy a kormany a javaslattal nem fog egyet-
érteni, mert a szabadalmakrol altalaban elismerik, hogy el6segitik a kutatast, a beruhdzast
és a miiszaki innovaciot.

A Bundestag kifejezte azt a nézetét, hogy a szerz6i jog oltalma a legjobb modszer a szoft-
ver oltalmara és ellendrzésére, és hogy a legtobb szoftver kereskedelmi felhasznélasat nem
kell szabadalmakkal korlatozni. A Bundestag megallapitotta, hogy a német szerz6i jogi tor-
vény (amely az 1991/250/EEC eurépai irdnyelvet hajtotta végre) helyes egyensulyt teremt
az oltalom, az innovacid és a verseny kozott, mig a német szabadalmi torvény és az Eurépai
Szabadalmi Egyezmény ezt az egyensulyt megbontja.

A Bundestag a Szovetségi Legfels6bb Birdsag (Bundesgerichtshof, BGH) szamos donté-
sére utalt, amelyek megerdsitették muszaki problémak szoftveres megoldasainak szabadal-
mazhat6sagat, megjegyezve, hogy ezek a BGH-dontések 6sszhangban voltak az Eurdpai
Szabadalmi Hivatal (ESZH) fellebbezési tandcsainak tijabb gyakorlataval, amelynek alapjan
nagyszamu szabadalmat engedélyeztek miszaki problémék szoftverrel megvaldsitott meg-
oldasaira.

A Bundestag gy érzi, hogy jelenleg tdl sok bizonytalansag van a szoftverfejleszték jogi
eredményei és elkotelezettségei terén a szabadalmi igénypontok értelmezésének bizonyta-
lansaga és a szabadalmak révén nyerhetd széles oltalmi kor miatt.
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Ellentétben a szerzdi joggal, szabadalom vonatkozhat egy 4j megoldas valamennyi lehet-
séges szoftveres kivitelezésére, és igy egy olyan vallalat, amely fiiggetleniil dolgoz ki szoft-
vert, arra kényszeriilhet, hogy megszerezze egy (vagy tobb) szabadalomtulajdonos vallalat
hozzajarulasat, miel6tt kereskedelmileg ki tudja hasznalni szoftverét. Szabadalmak nélkiil a
szerzi jogi torvények kihasznaldsi jogot adnanak minden egyes fiiggetlen szoftverfejleszté
szamara. A Bundestag nézete szerint {itkdzés van a szoftvervonatkozasu szabadalmak jelen-
legi eurépai megkozelitése és az 1991/250/EEC iranyelv kozott, és ezért arra lenne sziikség,
hogy elmozdulds torténjen a szoftver szerz6i jogi oltalmaba vetett nagyobb bizalom felé.

Ezutdn a Bundestag javaslatokat tett a szovetségi kormany szamara. Ilyen javaslat, hogy
biztositsak: egy szoftverprogram kereskedelmi kihasznalasi jogai maradjanak a szerz6i jogi
torvény altal védve, és azokat ne tegye hatastalanna harmadik felek szoftverszabadalma.

Végiil a Bundestag arra is felhivta a szovetségi kormanyt, hogy eurdpai szinten szorgal-
mazza a hivatalok, kiillonosen az ESZH gyakorlatanak fliggetlen tudoményos kiértékelését.

B) A BGH megillapitotta, hogy nem szabadalmazhat6 olyan eljards, amely arra szolgdl,
hogy egy elsé orvosi miszaki késziilék tizemi adatainak 6nmik6dé felvitele és egy kozponti
adatbankba valé atvitele segitségével meghatarozzdk egy masodik orvosi miiszaki késziilék
dijazasi és miikodési koltségeit.

A BGH joggyakorlata szerint egy olyan eljaras, amely a kivant hatas elérése céljabol egy
programot hasznal segitségként egy szamitogép ilyen mddon vald ellendrzésére a kivant
hatas eléréséhez, nem szabadalmazhaté mar a szamitégépet felhasznal6 eljéras alapjan sem.
Inkébb, minthogy a szabadalmi torvény kizarja a szamitégépprogramokat mint olyanokat a
szabadalmazhatésagbdl, az igényelt tanitasnak utmutatast kell adnia arra nézve, hogyan kell
megoldani egy sajatos muszaki problémat miszaki eszkozokkel.

A vizsgalt esetben a birsag vilagossa tette, hogy nem vonhaté kétségbe a miiszaki jellege
sem annak a késziiléknek, amelynek a rentabilitdsat meg kell hatdrozni, sem az adatfel-
dolgozashoz alkalmazott rendszerkomponenseknek. Ez énmagaban még nem képez olyan
miiszaki problémat, amelyet az igényelt eljards miiszaki jellemz8ivel meg lehetne oldani. Az
6nmiikodo adatszamitas és -atvitel nem koélcséndz miiszaki jelleget az igényelt eljardsnak,
mert ezek a rendszabalyok csupan a kivant iizleti eredményre vonatkozé adatok 6nmiikodé
meghatarozasanak és atvitelének az altalanos probléméjara vezethet6k vissza. Ez azonban a
joggyakorlat értelmében nem képez konkrét miiszaki problémat, mert nem terjed tul azon
az altalanos célkitlizésen, hogy elektronikus adatfeldolgozast és -atvitelt lehessen hasznalni
nem miszaki hatds eléréséhez. Ennek megfelel6en az igénypont nem tartalmaz olyan meg-
oldast, amely tilmegy a szakembernek adott azon utasitason, hogy ,,6nmiikodéen” végezze
az adatok szdmitasat.

C) A vizsgalt német szabadalmi bejelentés eljarast igényelt strukturalt dokumentumok
dinamikus létrehozaséra tigyfél—szerver rendszerben.

A bejelentést a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal (Deutsches Patent- und Markenamt,
DPMA) elutasitotta. A bejelentd a Szovetségi Szabadalmi Birdsaghoz (Bundespatentgericht,
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BPG) nyujtott be fellebbezést. A BPG dontése szerint az igényelt eljaras nem miszaki jelle-
gl, hanem ,,fogalmi megfontoldsokon” alapszik.

A bejelenté a BPG dontése ellen a BGH-nal nyjtott be fellebbezést, amelyben kinyilva-
nitotta, hogy a miiszaki jelleg tagadasa a valdsdg altal ald nem tamasztott fikcid, és a szami-
togépprogramok 6nmagukban miszaki jellegtiek.

A BGH hatalyon kiviil helyezte a BPG dontését, és az tigyet visszautalta az utobbi bird-
sagnak azzal az utasitassal, hogy az Gjdonsag és a feltalaldi tevékenység vonatkozasaban
hozzon dontést. A miiszaki jelleggel kapcsolatban a BGH az altalanos joggyakorlat alapjan
ramutatott: Iényegtelen, hogy egy bejelentés targya a miszaki jellemz6k mellett nem mii-
szaki jellemzdkkel is rendelkezik, és hogy ezen jellemzék koziil melyek jellemzik az igényelt
eljarast.

A BGH ilyen vonatkozasban a sajat kialakult joggyakorlatara utalt, amely szerint egy
olyan taldlmanynak, amelynek tirgya egy szamitégépprogram vagy egy adatfeldolgozd
program révén megvalositott eljaras, a szabadalomképességhez elengedhetetlen muszaki
jellegen tulmenden olyan utasitisokat kell tartalmaznia, amelyek targya egy konkrét mi-
szaki probléma megoldasa muszaki eszkdzokkel.

D) Az AMELIOR védjegyet lajstromoztattak a DPMA-nal tobbek kozott az 5. aruosztaly-
ban orvosi célra szolgal6 gyodgyaszati termékekre és diétas ételekre. A lajstromozas ellen fel-
szolalt az AMELIE védjegy tulajdonosa, mert védjegye tobbek kozott szintén gyogyaszati és
diétas termékekre volt lajstromozva. A DPMA elutasitotta a felszdlalast. Ezutan a felszdlald
a BPG-nél nyujtott be fellebbezést, amely azonban szintén sikertelen volt.

A BPQG Kkifejtette, hogy az druk hasonldsagdra tekintettel a két védjegy altalanos benyo-
masaval kapcsolatban egyértelmu tavolsagra van sziikség ahhoz, hogy ki lehessen zarni az
Osszetévesztés veszélyét. A jelen ligyben megvan ez a tavolsag. Az a tény, hogy a felsz6lald
AMELIE védjegye néi keresztnevet jelent, mar csokkenti az 9sszetévesztés veszélyét. Emellett
a két védjegy hangzdsaban jelentds kiilonbségek vannak, mert a két védjegy szotagjainak a
szama, beszédritmusa és sz6végzédése jelentdsen kiilonbozik annak ellenére, hogy a szo-
kezd6 6t maganhangzé azonos. Az AMELIE védjegyet harom szdtaggal ejtik, hosszu ,,i”-vel
és néma ,,¢”-vel a sz6 végén, mig az AMELIOR védjegyet négy szotaggal ejtik. Ezért a megcél-
zott vasarldcsoport, igy az orvosok, a gyogyszerészek és egyéb egészségiigyi szakemberek,
valamint a fogyasztok nem tévesztenék dssze a két védjegyet. Igy azok egyidejileg létezhet-
nek annak ellenére, hogy azonos arukra vonatkoznak.

A fenti okokra tekintettel a BPG 2012. aprilis 4-én kelt dontésében elutasitotta a felszd-
lalést.

E) A BMW lajstromoztatni kivanta sportkocsikra az m bettit, de ezt a kérelmet a DPMA
elutasitotta arra hivatkozva, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy leir6 jellegt, mert az Eu-
répai Unio rendelete szerint a személygépkocsik, motorkerékparok és autdbuszok az ,M”
osztalyba tartoznak.
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A BPG megvaltoztatta ezt a dontést, és engedélyezte a lajstromozast. A BPG véleménye
szerint ugyanis az M beti elegendé megkiilonboztetdképességgel rendelkezik, és nem lehet
onmiikddéen leird tajékoztatasnak mindsiteni. Az eurdpai uniés rendelettel kapcsolatban a
BPG ramutatott, hogy az ,,M” betiib6l nem kovetkezik 6nmiikodéen utalds az ,M osztaly”
tipusmegjel6lésre.

F) A DPMA-nal a sTARSAT védjegyet kivantak lajstromoztatni a 9. druosztalyban hang-,
kép- és adatatvitelre és -vételre. A DPMA elutasitotta a lajstromozéast a megkiillonboztets-
képesség hianya miatt. A bejelent$ e dontés ellen fellebbezett a BPG-nél, de a fellebbezés
nem volt eredményes. A BPG a ,,Sat” komponenst a Satellite roviditett formdjanak tekin-
tette, mig véleménye szerint a ,,Star” szdval csupdn azt kivantak kifejezni, hogy a termék
kivalé mindségii. Ezért a STARSAT védjegy csak megkiilonboztetd jelzés, és igy nem lajst-
romozhaté.

A bejelent6 fellebbezést nyujtott be a BGH-nal, amely megallapitotta, hogy a megcélzott
vasarlocsoport a védjegyben nem csupdn leiré tartalmat latna. A BGH szerint a BPG hely-
teleniil kovetkeztetett leiré jelentésre, mert a ,,Starsat” sz6 nem kivalo szatellitek hirdetésére
szolgald kozos kifejezés, kiillonos tekintettel arra, hogy az angol ,star” szé égi csillagot is
jelent. Ezért a ,,Starsat” kombinacié trrepiilésre is utalhat vagy ,csillagszatellit” jelentéssel
is birhat. Annak kovetkeztében, hogy a STARSAT védjegy az atlagos fogyasztd szdmara nem
tartalmazza az igényelt aruk elére megalapozott leirasat, a BGH megvaltoztatta a BPG don-
tését, és az utobbinak visszautalta az tigyet Gjboli elbiralasra.

G) A MAC TAURUS szovédjegyet a DPMA-nal hang és kép rogzitésére, tovabbitasara és uj-
rajatszasara szolgalo késziilékekre és adathordozokra lajstromoztak. A korabbi THARUS véd-
jegy tulajdonosa felszdlalt a lajstromozas ellen. A THARUS védjegyet tobbek kozott hang, kép
és adatok feljegyzésére, atvitelére és jrajatszasara szolgald berendezésekre lajstromoztak.

A DPMA elutasitotta a felszolalast, mert szerinte az a tény, hogy a fiatalabb védjegy a
kiegészit6 ,mac” kezdd komponenst tartalmazza, kizarja az 6sszetévesztés veszélyét.

A felsz6lal6 fél ezutan eredményesen nyujtott be fellebbezést a BPG-nél. Annak kovetkez-
tében, hogy a felszolalas alapjat képezd védjegy drui azonosak a kifogasolt védjegy aruival,
a védjegyeknek dsszbenyomas terén jelentdsen kiilonboznitik kell ahhoz, hogy ki lehessen
zarni az Osszetévesztés veszélyét. A fiatalabb védjegy masodik helyén all6 ,, Taurus” sz6 nem
domindns jellegli, azonban fiiggetlen megkiilonboztetd szerepet jatszik a teljes benyomads
terén, mert az els6 ,,mac” sz6 az atlagos fogyasztd szamara csupan cégnévként értelmezhetd,
és a bejelentd az elmult néhany éven beliil 12 olyan védjegyet lajstromoztatott, amelyeknek
a ,mac” szd volt az el6tagja, miként a kifogasolt védjegynek is. Annak kévetkeztében, hogy
a ,Taurus” és a ,Tharus” szavak fonetikusan hasonldak, azonos a szdtagszamuk, és azonos
modon is hangsulyozzak 6ket, fennall az Gsszetévesztés veszélye. Ezért a fiatalabb védjegyet
torolni kell - mondja ki a BPG 2012. szeptember 20-an kelt dontése.

H) A felperes tulajdonosa volt egy lajstromozott német mintanak (bejelentési nap: 2004.
februar 3.; lajstromozasi nap: 2004. marcius 17.), amely egy haztetd gerincelemének a kiilsé
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megjelenését mutatta. A felperes mintabitorlasért beperelte az alperest a Karlsruhei Fel-
lebbezési Birdsdgon, azonban az elutasitotta a keresetet, megéllapitva, hogy a 2004. mérci-
us 12-1 német mintatorvény 4. cikke alapjan a megtamadott minta egy olyan alkot6részre
vonatkozott, amelyet egy komplex termékbe (haztetd) kell beiktatni, és a komplex termék
rendes hasznalata alatt lathatonak maradé alkotérész jellemzdi 6nmagukban nem elégitik
ki az jdonsag és az egyéni jelleg kovetelményét (a német mintatorvény 4. cikke).

A BGH, amely szintén Karlsruhében székel, megerésitette az els6foka birdsag dontését,
megallapitva, hogy a német mintatérvény 4. cikke alkalmazhaté a vizsgdlt tigyre (és min-
den egyéb nemzeti mintara, amelyet 2001. oktéber 7. utdn nyujtanak be és lajstromoznak),
vagyis a korabbi német mintatérvény, amelyben nem volt ilyen rendelkezés, nem alkalmaz-
haté az iigyben. A BGH szerint az alperes nem fiizhetett torvényes varakozasokat a korabbi
torvény tovabbi alkalmazasdhoz, anndl is kevésbé, mert a német mintatérvény kovette az
Eurépai Unié mintairanyelvét, amelyet mar 2001. oktober 28-an hatalyba kellett volna he-
lyezni.

A német mintatorvény 1(3) cikke szerint, amely megfelel a mintairanyelv 1(c) cikkének, a
»komplex termék” olyan terméket jelent, amely tobb olyan komponenst tartalmaz, amelye-
ket helyettesiteni lehet, ezéltal lehetévé téve a termék szétszerelését és ujboli osszeallitasat.
Ennek megfelelden a BGH szerint elegendé volt, hogy (1) a tobbféle alkotdrészbdl allé ter-
méket szét lehet szerelni és Gjra Ossze lehet allitani (ami lehetséges egy tet6 esetében, még
ha ez némi erdfeszitéssel jar is), és (2) a tobbféle alkotdrészt helyettesiteni lehet. Masrészr6l
a német mintatorvény 1(3) cikke nem kivanja meg, hogy az eredeti alkotorészt Gjboli 6sz-
szeallitds esetén djra felhasznaljak. A torvény szovege szerint a tobbféle alkotérésznek in-
kabb arra kell alkalmasnak lennie, hogy csupan helyettesitsék (ne pedig Gjrafelhasznaljak).
Ennek kovetkeztében az olyan termékek (mint amilyen a tetd), amelyeket alkotorészekbél
egyénileg lehet eléallitani, és amelyek (miként egy tetd gerincelemei) helyettesithet6k, a
német mintatérvény 1(3) cikke szerint komplex termékek.

I) A vizsgilt iigy a 0 823 327 szamu eurdpai szabadalom német része ellen inditott meg-
semmisitési keresetre vonatkozik. A megtamadott szabadalom érvényessége attol fiiggott,
hogy a megsemmisitést kéré felperes altal idézett anterioritds, egy olyan nemzetkozi sza-
badalmi bejelentés, amelyet csupan a megtamadott szabadalom elsGbbségi id6pontja utan
publikaltak, érvényesen igényelte-e két angol szabadalmi bejelentés korabbi els6bbségét.

A megtamadott szabadalom olyan litografiai nyomolemezek el8allitasi eljaraséra vonat-
kozott, amelyeket példaul offszettnyomé gépekben hasznalnak. A megtamadott szabadalom
szerinti nyomolemezen egy pozitiv fotoszenzitiv kompoziciobdl all6 réteg van kialakitva,
amelynek részeit fénysugarzasnak teszik ki. Ezt kovet6en egy alkali el6hivot hasznalnak a
fénynek kitett részek eltavolitasara, ugyhogy csupan a fénynek ki nem tett részek maradnak
a kivant nyomofeliilet kialakitasara. Az 1. igénypont dontd jellemz6je meghatarozta, hogy a
pozitiv fotoszenzitiv kompozicié nem mutat fotoszenzitivitast ultraibolya fénnyel szemben.
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Ennek megfelel6en a nyomdlemez gyartdsa nem igényelt sarga fényben vald kezelést, vagyis
példaul ultraibolya fényt tartalmazé rendes fény mellett is kezelhetd.

Nem volt vitatott, hogy a felperes altal hivatkozott nemzetkozi szabadalmi bejelentés
kinyilvanitotta a kérdéses jellemz6t. Minthogy azonban ezt a bejelentést csupan a meg-
tamadott szabadalom els6bbségi idépontja utan nyujtottak be, csupan ujdonsagrontasra
lehetett felhasznalni, ha érvényesen igényelte legalabb az egyik korabbi angol szabadalmi
bejelentés els6bbségét. Ezek a korabbi angol bejelentések nem emlitettek kifejezetten olyan
fotoszenzitiv kompoziciot, amely érzéketlen ultraibolya fényre.

Els6 fokon a BPG megallapitotta, hogy az elsébbségi igény érvényes volt, mert a kérdéses
jellemz6 kozvetlentil és egyértelmien levezethetd volt az elsébbségi iratokbol. Ilyen vonat-
kozasban a BPG az ujdonsagprobanak arra az elvére tdmaszkodott, hogy egy dokumen-
tumban foglalt kinyilvanitas nem korlatozddik azokra a tényekre, amelyek vilagosan meg
vannak emlitve, hanem arra is kiterjed, ami magatdl értetddik a dokumentumot tanulma-
nyoz6 szakember szdmara. Semmi mas nem alkalmazhat6, amikor egy kordbbi szabadal-
mi bejelentés tartalmat allapitjak meg abbdl a célbél, hogy meghatarozzak egy els6bbségi
igény érvényességét, azzal a korlatozassal, hogy a szakembernek egy ilyen magatol értet6dé
tulajdonsdgot a talalmanyhoz tartozoként kell levezetnie a korabbi bejelentésb6l. Bar az
elsGbbségi iratokban nem emlitették kimondottan az ultraibolya fénnyel szembeni érzéket-
lenséget, a szakember azonnal felismerné, hogy az elsébbségi iratban leirt eljarasok nem
igényelnek kiilonleges fényfeltételeket. Ilyen kiilonleges rendszabalyok tavollétében a BPG
nem latott vilagos utalast a szakember szamara arrdl, hogy az ultraibolya fény, amely min-
dig jelen van a rendes nappali fényben, nem befolydsolja a leirt anyagok kezelését. Ezért a
BPG megillapitotta, hogy a megsemmisitést kéré felperes altal hivatkozott dokumentum
érvényesen igényelte a korabbi elsGbbséget, és ezért tjdonsagrontd volt a megtamadott sza-
badalom 1. igénypontjanak targyara.

A BGH nem kovette ezt az érvelési vonalat. A BGH szerint lehetséges volt, hogy az el-
sobbségi iratokban emlitett anyagok érzéketlenek voltak ultraibolya fényre, azonban ez nem
vezetett az emlitett tulajdonsag kozvetett kinyilvanitdsara. Az a tény, hogy hidnyzott az uta-
sitas kiilonleges fényviszonyok melletti munkdra, nem vezet arra a kovetkeztetésre, hogy
a leirt anyagoknak valdban ultraibolya fényre érzéketleneknek kell lenniiik. Val6jaban az
elsGbbségi iratok benyujtasi napjan megfeleld eljarasok kiilonleges fényviszonyok mellett
egészen kozonségesek voltak nappali fényre érzéketlen anyagok esetében is. Ezért legaldbb
ugyanannyira lehetséges volt, hogy egy szakember az els6bbségi iratokban kimondott jel-
zést vart volna, ha ezek a dokumentumok olyan eljarast szandékoztak leirni, amely nem
kivan kiillonleges fényviszonyokat annak kovetkeztében, hogy a felhasznalt anyagok érzé-
ketlenek voltak ultraibolya fényre. Ennek eredményeként a BGH azon a véleményen volt,
hogy a megsemmisitést kérelmezd felperes altal felhozott nemzetkozi bejelentés nem ér-
vényesen igényelte a korabbi elsébbségeket, és igy nem volt ujdonsagronté a megtdmadott
szabadalomra nézve.
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Olaszorszdg

A Gucci divatcég eljarast inditott a Guess cég ellen szamos orszagban, azt allitva, hogy az
utdbbi bitorolja szamos olasz és kozosségi védjegyét, ideértve G logdjat is. A Gueci kiilono-
sen azt kifogasolta, hogy a Guess az altala forgalmazott cip6kon hasznalt olyan megjelolése-
ket, amelyek bitoroljak az 6 lajstromozasait.

Az els6foka Milandi Birdsag elutasitotta a bitorlasi keresetet, és egyuttal a Gucci szamos
védjegyét érvénytelennek nyilvanitotta megkiilonboztetd jelleg hidnya miatt.

A Gucci fellebbezett az els6foku dontés ellen. A masodfok dontése feltehetdleg egyes kiil-
f6ldon foly6 perek kimenetelét is befolydsolni fogja.

Itt emlitjiik meg, hogy egy 2011-ben az amerikai Manhattan Birésag el6tt hasonlé ok
miatt folyé per a Gucci javara, vagyis az olasz birdsag dontésétdl eltéréen dolt el, aminek
kovetkeztében a Guessnek 4 milli6 USD-nél nagyobb Osszegti kartéritést kellett fizetnie.

A két fél kozott fiiggd perek vannak még folyamatban Franciaorszagban és Kindban is.

Spanyolorszig

A) A Madridi Fellebbezési Birdsag megerdsitette, hogy az olyan talalmanyok, amelyek egy
ismert betegség ismert anyaggal valé kezelésére vonatkoznak, ahol az tjdonsag a dozis-
tartomanyban van, szabadalmazhatdk, feltéve, hogy kielégitik az tjdonsdg és a feltalaloi
tevékenység kovetelményét. E két kovetelmény kielégitésének a megitélése alapjan a birésag
megsemmisitette a Merck egy szabadalmat, amely finaszterid felhasznalasara vonatkozott
androgén kopaszsag oralis kezelésével kozelitéleg 0,05 mg és 1 mg kozotti dozisokban.

Az ugy elézménye, hogy az Actavis, az AE Tiefenbacher és az Industrial Farmacéutica
Cantabria (IFC) 2007-ben megsemmisitési keresetet inditott a Merck ellen a Madridi Bird-
sagok el6tt, kérve az EP 724 444 szamu eurdpai szabadalom alapjan engedélyezett 2 105 774
szamu spanyol szabadalom megvondasat. Ez a szabadalom androgén kopaszsag kezelési el-
jarasara vonatkozott 5-alfa-reduktaz inhibitorokkal, és konkrétan igényelte finaszterid fel-
hasznalasat egy oralis adagolasra szolgald gyodgyszer eléallitsara, ahol a dozismennyiség
0,05 mg és 1 mg kozott volt.

2009-ben a Merck bitorlasi eljarast inditott a Barcelonai Birdsdgoknal a 2 105 774 szamu
spanyol szabadalom alapjan az Actavis és az IFC ellen, ideiglenes intézkedést is kérve. Bar
az ideiglenes intézkedést kezdetben elrendelték, ezt kés6bb a birdsag elutasitotta, mert azon
a nézeten volt, hogy a szabadalom nem elégiti ki a feltalaloi tevékenység kovetelményét. Ezt
a dontést végiil megerdsitette a Barcelonai Fellebbezési Birdsag 15. osztalya egy 2011. janudr
24-én kiadott dontésével.

A felek kérésére a megsemmisitési és a bitorlasi eljarast egyesitették a Madridi Birosagok
el6tt. 2011. februar 16-an az els6foku birdsag elutasitotta a szabadalombitorlasi keresetet,
elfogadta a megsemmisitési keresetet, és a Merck szabadalmat semmisnek nyilvanitotta.
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Dontésében a korabbi dontésre tdmaszkodott, amelyet a Barcelonai Fellebbezési Birdsag bo-
csatott ki 2011. janudr 24-én, és megdllapitotta, hogy ,egy dozistartomany szabadalmazhato,
feltéve, hogy kielégit bizonyos kovetelményeket, igy a feltalaloi tevékenység kovetelményét”.
Ezzel a kovetelménnyel egyetértve a birésag megallapitotta, hogy a szabadalomban igényelt
dézistartomany nem eredményezett semmilyen varatlan miiszaki hatast, és ezért nem elégi-
tette ki a feltalaldi tevékenység kovetelményét. A Merck fellebbezett a dontés ellen.

A Madridi Fellebbezési Birdsag 2013. marcius 4-1 dontése megerdsitette, hogy a Merck
korabbi, 258 382 szamu eurdpai szabadalma mar kinyilvanitotta az androgén kopaszsag ke-
zelését finaszterid hasznalataval, és hogy az oralis adagoldst ez a szabadalom mar ismertette.
Ezért a birdsag szerint csupan a ddzistartomany kiilonboztette meg a megtamadott szaba-
dalmat a technika allasahoz tartozé dokumentumoktdl.

Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 54. cikke valtozatainak és az Eurdpai Szabadalmi
Hivatal ilyen vonatkozast dontéseinek az elemzése utan megallapitotta, hogy a ,,sajatos al-
kalmazas”, amely egyértelmtien emlitve van az 54. cikk 1j szévegében, nem sziikségszertien
vonatkozik egy eltéré betegség kezelésére, hanem vonatkozhat egy dézistartomanyra is. Az
ujdonsagot és a feltalaloi tevékenységet azonban szigoruan kell elemezni ahhoz, hogy el
lehessen keriilni az ,,6r6kzold praktikdkat” (olyan mddszereket, amelyek segitségével a jog-
tulajdonosok a jogot és a vonatkozé eljarasokat arra hasznaljak fel, hogy meghosszabbitsak
szabadalmuk oltalmi idejét, killondsen a nagy jovedelmet hozo gydgyszerek esetében).

Ilyen téren, amikor a dézistartomany csupan egy kivalasztast képvisel a technika alldsa-
ban mar kinyilvanitott tanitasokon belil, a kivélasztasi szabadalmak kovetelményét ki kell
elégiteni ahhoz, hogy eleget lehessen tenni az tjdonsag kovetelményének. Hasonléképpen
a dozistartomanynak sajatos muszaki hatdst kell biztositania a technika allasahoz képest a
feltalaloi tevékenység kovetelményének kielégitésében.

A vizsgalt esetben a Madridi Fellebbezési Birsag megallapitotta, hogy a Merck szabadal-
ma nem elégitette ki az tjdonsdg kovetelményét, mert a kozelit6leg 0,05 mg és 1 mg kozotti
igényelt dozistartomdny nem nyujtott sajatos miiszaki hatast. A finaszterid alacsony dézisa-
inak hatékonysdgat androgén kopaszsag ellen mar kinyilvanitottak, és azt a két anterioritast,
amelyet a Merck annak bizonyitékaként hozott fel, hogy azok egy szakembert eltanacsoltak
a taldlmanytdl, nem lehetett ilyenként értékelni. Ezek a nyomtatvanyok kétségeket tdmasz-
tottak azzal az uttal kapcsolatban, amelyen a finaszterid mitikodott, de nem zartak ki annak
hatékonysagat androgén kopaszsag kezelésében. Tovabbi vizsgalatok elvégzésének sziik-
ségességét ahhoz, hogy meg lehessen taldlni a leheté legalacsonyabb olyan dézist, amely
fenntartja a termék hatékonysagat, a birdsag szerint az adott teriileten csupdn az ltalanosan
elfogadott gyakorlat részének lehetett tekinteni.

B) A Hugo Boss Trademark Management GmbH ¢ Co (Boss) védjegy-megsemmisitési
és bitorlasi pert inditott Boss védjegye alapjan egy olyan vallalat ellen, amely Bos5 jelzést
viselé termékeket importalt Spanyolorszagba, és ott forgalmazta azokat. A Boss egyuttal
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ideiglenes intézkedés elrendelését is kérte a bitorld ellen. A 2. szamu Alicantei Kereskedelmi
Birésag 2011. janius 27-i dontésével helyt adott az ideiglenes intézkedés iranti kérelemnek.

Az alperes azt allitva, hogy a dontés torvényellenes, fellebbezést nyujtott be a Spanyol
Kozosségi Védjegybirdsagnal. Védekezése alapvetden azon alapult, hogy a Boss jelzés hasz-
nélata a kifogasolt termékeken azért megengedett, mert van egy altala késébb lajstromozott
spanyol védjegye. Ezért nem folytathato ellene eredményesen bitorlasi eljaras, mert sajat
lajstromozott védjegyét hasznalta.

A spanyol védjegytorvény 34. cikke ugyanis a spanyol védjegytulajdonosokra ruhdzza
azt a jogot, hogy hasznaljak védjegyiiket, és megtiltsak annak hasznélatat az 6 engedélyiik
nélkiil, ellentétben a 207/2009 sz. kozosségi védjegyrendelet 9. cikkével, amely csupan a
hasznalat tiltasanak jogat ruhdzza a védjegytulajdonosra. Ez Spanyolorszagban elméleti és
jogi vitat valtott ki azzal kapcsolatban, hogy egy lajstromozott védjegy kizarhat-e egy korab-
bi jogtulajdonos éltal folytatott bitorlasi eljarast. A Legfelsébb Birdsag esetjoga lefektette az
immunitasi doktrinat, amely szerint egy nemzeti védjegy majdnem abszolut jogot biztosit
a tulajdonos szdmadra a védjegy hasznalatdra, ugyhogy annak hasznalata nem tekinthet6
torvénytelennek, kivéve azt az esetet, amikor a védjegyet érvénytelennek nyilvanitjak.

A Spanyol Kozbsségi Védjegybirésag 2012. november 29-én hozott déntésében eltért az
immunitdssal kapcsolatos korabbi joggyakorlattol, és elutasitotta az alperesnek azt az érve-
1ését, hogy késdbbi védjegye alapot szolgaltat arra, hogy az ideiglenes intézkedési eljarasban
kizarjak a védjegybitorlas prima facie vizsgalatat.

Hivatkozott a Legfels6bb Birdsag legtijabb joggyakorlatdra, amely az immunitdsdoktrina
érvényessége esetén is lehet6vé teszi a defenziv védjegy érvénytelenségének vizsgalatat, és
megallapitotta, hogy a f6 eljarasban a Boss a bitorlasi keresettel egyidejlileg az alperes ké-
s6bbi defenziv védjegye érvénytelenségének a megallapitasat is kérte. Ervénytelenség esetén
az ilyen lajstromozast ugy tekintenék, mintha az soha nem is létezett volna. Emellett az
Eurdpai Unié Birdsaganak (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2012. novem-
ber 15-i f6tandcsnoki véleményét is figyelembe vette, amely szintén a lajstromozas utjan
szerzett immunitas kérdésével foglalkozott, de k6zdsségi szinten. Itt Mengozzi f6tandcsnok
megallapitotta, hogy egy lajstromozott kozosségi védjegy tulajdonosa jogosult bitorlasi elja-
rast folytatni egy kés6bb lajstromozott kozdsségi védjegy tulajdonosa ellen.

A Spanyol Koz6sségi Védjegybirdsag 2012. november 29-1 dontésében kovette Mengozzi
f6tanacsnok véleményét, amelyet kiterjesztett a késdbbi nemzeti védjegy birtokosdnak az
esetére, és megallapitotta, hogy a Bos5 védjegy tulajdonosa bitorolta a Boss védjegyet.

Svdjc
A svijci védjegyjog elismeri a helyzetvédjegyet, amelyre egy olyan elem jellemz8, amely

mindig a termék egy sajatos részén van elhelyezve. Az ilyen védjegy nem nyujt oltalmat a
jelzésnek mint olyannak, hanem inkabb a védjegy sajatos helyzetének a terméken.
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A Szovetségi Adminisztrativ Birdsag 2013. mdrcius 11-én iranymutatassal szolgalt hely-
zetvédjegyek lajstromozhatésagi kovetelményeivel kapcsolatban. A helyzetvédjegy, amelyet
az amerikai cip8gyart6 K-Swiss kivant lajstromoztatni, 6t sajatosan elrendezett csikkal ren-
delkezett sportcipék vagy kényelmi cipSk kiils6 részén:

-
N I

o — e —

A Svijci Szellemitulajdon-védelmi Intézet elutasitotta ennek a helyzetvédjegynek a lajst-
romozasat, mert a védjegy grafikai mintdjat szokdsosnak tekintette, és az volt a véleménye,
hogy a jelzés elhelyezése tisztan miiszaki vonasként tekintendd, amely noveli a cipdk stabi-
litasat, és ezért nem lajstromozhato.

A K-Swiss az elutasitas ellen fellebbezést nyujtott be a Szovetségi Adminisztrativ Bird-
sagnal, amelyben kifogasolta a megkiilonboztetéképesség hidnyanak feltételezését, mint-
hogy szerinte egy étlagos fogyasztd valdjaban ennek a jelzésnek az elhelyezését eredet-
megjelolésnek tekintené. A K-Swiss szerint a fogyasztok hozza vannak szokva, hogy a cip8k
kiils6 részén elhelyezett jelzések a termék eredetét mutatjak, és az Adidas jol ismert hdrom-
csikos védjegyére utalt.

A birdsag altal eldontendd kérdés igy az volt, hogy a vitatott jelzést a cip6kon valo elhe-
lyezésével egyiitt megkiilonboztetd jellegtinek kell-e tekinteni. Dontésében a birdsag elészor
azokat az altaldnos feltételeket ismertette, amelyeket egy helyzetvédjegynek teljesitenie kell
ahhoz, hogy lajstromozhat6 legyen. Megallapitotta, hogy egy jelzés elhelyezése megkiilon-
boztetd jelleget kolcsonoz akkor, ha a fogyasztok nem tekintik a terméken vald sajatos el-
helyezést egy védjegy szokasos helyzetének. Ennek megfeleléen a rendkiviili vagy meglep6
elhelyezések altalaban megkiilonboztetd jelleghez és igy a védjegy lajstromozhatdsagahoz
vezetnek. Ilyen esettel van dolgunk akkor is, ha egy védjegy helyzete hasznalat révén tett
szert megkiilonboztetéképességre.

A birésag megjegyezte tovabba, hogy az alakvédjegyekre (vagyis a haromdimenzids
védjegyekre, amelyek termékek vagy csomagolas alakjat tiikrozik) kialakult joggyakorlat
a helyzetvédjegyekre is alkalmazhatd, ha ezek a jelzések a termék megjelenésének részét
képezik. Azon a véleményen volt, hogy a K-Swiss 6t csikja tokéletesen illik a cip6 alakjahoz,
és nem lehet a terméktdl elkiilonitetten szemlélni. A jelzést egy ,,részleges alakvédjegynek”
mindsitette, és igy az alakvédjegyek kapcsan kialakult joggyakorlatra utalt, amely szerint
nem védhet6k az olyan alakok, amelyeket a termék muszaki funkcidja vagy célja diktal,
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mert a fogyasztokozonség az ilyen jelzéseket nem fogna fel a termék kereskedelmi szarma-
zasanak jelzéseként.

Annak ellenére, hogy az 6t csikot elkiilonitve alapveté geometriai formaknak lehet te-
kinteni, a bir6sag azon a nézeten volt, hogy K-Swiss védjegye lajstromozhaté a helyzetvéd-
jegy altal keltett altaldnos benyomas alapjan. Megjegyezte, hogy a helyzetvédjegyek akkor
is lajstromozhatok, ha a jelzés 6nmagdban a megkiilonboztetSképesség hianya miatt mint
egyszerl szo, figurativ vagy alakjelzés nem lenne lajstromozhaté. Az ilyen esetekben arra
van sziikség, hogy a jelzés és annak elhelyezése kombinalva megkiilonboztetd jelleggel ren-
delkezzék. Ebben az esetben a donté szempont az volt, hogy rendkiviil nagy az a figyelem,
amelyet egy atlagfogyaszto a sport- és kényelmi cipSk kiils6 részén elhelyezett sajatos jelekre
fordit. Ez a hires Adidas-csikoknak koszonhetd, amelyek a cipének pontosan ugyanazon a
részén vannak elhelyezve. Igy a fogyaszték hozz4 vannak szokva, hogy figyelembe vegyenek
ilyen helyzet( jelzéseket aruk kereskedelmi szarmazasanak megjeloléseként.

A fentiek alapjan a bir6sag megéllapitotta, hogy a helyzetvédjegyet lényegénél fogva meg-
killonboztetd jelleglinek kell tekinteni, és ezért kotelezte a hivatalt a K-Swiss helyzetvéd-
jegyének lajstromozasdra.

A dontés fontos 1épésnek tekinthetd Svajcban a helyzetvédjegyek tényleges oltalma felé.

Szaud-Ardbia

Szaud-Arabia kormanya 2013. majus 3-an a Szellemi Tulajdon Vilagszervezeténél letétbe he-
lyezte a Szabadalmi Egyiittmiikodési Szerz6déshez (Patent Cooperation Treaty, PCT) és a
Szabadalmi Jogi Szerz6déshez (Patent Law Treaty, PLT) valo csatlakozas okmanyait. Mindkét
nemzetkozi szerz6dés 2013. augusztus 3-an 1épett hatalyba Szatd- Arabidra vonatkozdan.

A PCT-hez val6 csatlakozas hatalybalépésétdl kezdve minden nemzetkozi szabadalmi
bejelentésben meg lehet jelolni Szatd-Arabiat SA orszagkoédjaval. Ettdl az idéponttdl kezd-
ve Szatd-Arabia dllampolgarai és lakosai is benyujthatnak nemzetkozi szabadalmi bejelen-
téseket.

A PLT hatalybalépése kapcsan az varhato, hogy az orszag a nemzeti és a regionalis szaba-
dalmi bejelentések vonatkozasaban harmonizalni fogja az alaki eljarasokat, aminek révén
ezek az eljarasok felhasznalobaratabba fognak valni.

Szingapur

A Szingapuri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal bejelentette, hogy két év id6tartamra gyor-
sitott vizsgalati (PPH-) megallapodast kotott a Kinai Népkoztarsasaggal. A megéllapodas
2013. szeptember 1-jén 1épett hatalyba.

Minthogy a szingapuri hivatal mar rendelkezik azzal a képességgel, hogy a Szingapurban
elészor benyujtott szabadalmi bejelentések kutatasat és vizsgalatat 12 honapon beliil elvé-
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gezze, azok a szabadalmi bejelentdk, akik gyorsitani akarjak a kinai szabadalmi bejelentés
megadasat, ezt a célt elérhetik azaltal, hogy el8szor a Szingaptri Szellemitulajdon-védelmi
Hivatalnal nyujtjdk be bejelentésiiket, és igy igénybe vehetik a PPH-rendszert.

Tajvan

A) Tajvanon 2013. junius 13-4n a szabadalmi térvény modositésa lépett hatdlyba. Ennek
legfontosabb rendelkezése az egyidejiileg benyujtott szabadalmi és hasznalatiminta-beje-
lentésekre vonatkozik. A mddositas szerint ha a hasznalatiminta-bejelentést a szabadalmi
bejelentés elfogadasa el6tt engedélyezik, az elévizsgdlonak értesitenie kell a bejelentdt arrdl,
hogy valasztania kell a két bejelentés koziil, és csak az egyiket tarthatja fenn. A szabadalmi
bejelentést nem engedélyezik, ha a bejelentd a megadott hatarid6n beliil elmulasztja a va-
lasztast a két bejelentés koziil.

Ha a bejelent6 a szabadalmi bejelentés fenntartasat valasztja, az engedélyezett
hasznalatiminta-jog megsziinik a szabadalmi bejelentés publikaldsanak napjan.

B) A Hé»M Hennes & Mauritz AB (Hennes), a H&M védjegy tulajdonosa adminisztrativ
pert inditott a D&H DEVIL & HEAVEN védjegy lajstromozasa ellen a Szellemitulajdon-védel-
mi Birésagnal. Az megerGsitette a H&M védjegyek jol ismert statuszat, és megallapitotta,
hogy a kifogasolt védjegy ,D&H” része annak megkiilonboztets elemét képezi, és nagymér-
tékben hasonlit a Hennes H&M védjegyéhez.

Azt is megdllapitotta, hogy a két védjegyet a tajvani fogyasztokozonség Osszetéveszte-
né, ami higitand vagy gyengitené a H&M védjegyek megkiilonboztet6képességét. Emel-
lett, minthogy a p&H védjegy kérelmezdje ugyanazon az lzleti teriileten mtikodik, mint
a Hennes cég, a birdsag megerdsitette, hogy a kifogasolt védjegy bejelent6jének ismernie
kellett a H&M védjegyeket, amikor kérelmezte a D&H védjegy lajstromozasat.

A fentiek miatt elrendelte a D&H védjegy lajstromozasanak torlését.

Thaifsld

A) Thaif6ldon 2013. janudr 1. 6ta a Nizzai Osztalyozas 10. kiadasa van érvényben.

B) Amikor egy védjegy lajstromozasat megakadalyozza egy korabban lajstromozott véd-
jegy, a thai védjegytorvény 27. cikke lehet8séget nyujt a két hasonlé védjegy lajstromozasa-
ra, ha a védjegyet a védjegybejelentd tisztességesen és egyidejiileg hasznalta, vagy ha egyéb
kiilonleges koriilmények forognak fenn. E torvénycikk tag fogalmazésa miatt szimos mar-
katulajdonos, akinek a védjegylajstromozasat gatolja egy korabban lajstromozott védjegy,
megkisérli e torvénycikk segitségével eredményesen lajstromoztatni védjegyét Thaifoldon.
A Legfels6bb Birdsag korabbi dontései alapjan nyilvanvald, hogy az egyideji hasznalat vagy
a kiilonleges koriilmények kritériumainak kielégitése céljabol a védjegy johiszemt haszna-
latdra van sziikség kiilonosen Thaifoldon.
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A Legfels6bb Birdsag egy ujabb dontése azt bizonyitja, hogy a védjegytoérvény 27.
cikkének 11j értelmezése sziikséges annak eldontéséhez, hogy ilyen koriilmények ko-
z06tt egy védjegy lajstromozhato-e.

A Matsuda & Co. (Matsuda) a 21. védjegyosztalyban kérelmet nyujtott be a Thaifoldi
Védjegyhivatalnal az abrds VALENTINO RUDY & V védjegy lajstromozasa irant a 21. aruosz-
talyban. A Valentino S.p.A. (Valentino) azon a véleményen volt, hogy ez a védjegy megté-
veszt6en hasonlit az 6 VALENTINO & Vv dbras védjegyéhez, amelynek a lajstromozasat a hi-
vatal elutasitotta. Ezért fellebbezést nydjtott be a Védjegy-fellebbezési Tanacshoz. A tanacs
megvaltoztatta a hivatali el6vizsgal6 végzését. Ezutan a Matsuda a Szellemitulajdon-védelmi
Birdsagnal nyujtott be fellebbezést. Az nem értett egyet a tanacs dontésével, és engedélyezte
A Matsuda védjegyének lajstromozasat. Végiil az ligy eljutott a Legfels6bb Birdsaghoz.

Dontésében az el6szor megallapitotta, hogy mindkét fél védjegye hasonld, mert mindket-
t6 tartalmazza a ,Valentino” sz6t és a ,,V” bettit, és a bettik helyzete is hasonlo, bar stilizala-
suk eltéré. A két fél arui is ugyanabba az osztalyba tartoznak. Ezek a tényez6k a kozonség
korében a két védjegy Osszetévesztését okozhatjak.

Ezutan azt vizsgalta, hogy a két védjegyet a 27. cikk alapjan lehet-e lajstromozni. A bi-
rosag szerint ehhez a bejelentének bizonyitania kell, hogy védjegyét a kérelmezett arukkal
kapcsolatban a 21. aruosztalyban hasznalta Thaifoldon a védjegykérelem benyujtasa el6tt.
A Matsuda ruhazati cikkekkel kapcsolatban a 21. druosztalyban bizonyitotta a hasznélatot,
azonban nem tudta bizonyitani sem a hasznalatot a 21. druosztalyba tartoz6 valamennyi
aru kapcsan, sem kiilonleges kortilmények fenndllasat. Ennek alapjan a Legfels6bb Biro-
sag megallapitotta, hogy megalapozott volt a tandcs elutasité dontése. Ezért elutasitotta a
Matsuda védjegybejelentését.

Torokorszdg

A Torok Szabadalmi Hivatal mar régen engedélyezte a védjegybejelentések online benyj-
tasat. Hosszas el6készités utan most lehet6vé tette szabadalmi és hasznalatiminta-bejelenté-
sek, ipariminta-bejelentések, évdijfizetési kérelmek és Torokorszagban publikélt védjegyek
elleni felszdlaldsok, valamint engedélyezett eurdpai szabadalmak érvényesitését is elektro-
nikus dton.

Uj eurdpai védjegytorvény

Az Eurdpai Bizottsag 2013. marcius 27-én sajtokozleményben bejelentette az eurdpai véd-
jegyrendszer reformjat, amelynek keretében mddositani fogjak mind az Eurdpai Uni6 véd-
jegyiranyelvét (2008/95/EC), mind a Eurdpai Unid kozosségi védjegyrendeletét (207/2009).

A reform f6 célja az innovacié és a gazdasagi novekedés elGsegitése azdltal, hogy a véd-
jegyrendszert hozzaférhet6bbé, hatékonyabba és olcsobba teszik.
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Az Eurépai Parlament és a Tanacs iranyelvjavaslata (2013/0089) révén at kivanjak dol-
gozni az Eurépai Uni6 els6 védjegyiranyelvét (89/104/EEC), amelyet védjegyiranyelvként
tettek kozzé.

A javaslat korszertsiteni és javitani kivanja a meglévo rendelkezéseket, kiilondsen a ,,véd-
jegy” meghatdrozasat és a bitorl6 tranzitaruk kérdését; javitani kivanja a {6 eljarasi sza-
bélyokat, igy kotelezni kivanja a tagallamokat olyan adminisztrativ eljards megalkotdsara,
amelynek segitségével hivataluk el6tt kétségbe lehet vonni egy védjegylajstromozas érvé-
nyességét; és konnyiteni kivanja a hivatalok kozotti egytittmtikodést.

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs rendeletére vonatkozo javaslat célja, hogy javitsa a
kozosségi védjegyrendeletet. Ennek keretében:

- 4t kivanja alakitani a szakkifejezéseket, igy a ,,koz0sségi védjegy” kifejezés helyett ,eu-
répai védjegy” kifejezést hasznalva;

- egyszerlsiteni 6hajtja az eljardsokat;

- névelni kivanja a jogbiztonsagot azéltal, hogy ugyanazokat a szabdlyokat fogadja el,
mint amelyeket egy iranyelv kidolgozasaval hozott létre; és

— keretet kivan létrehozni a képviseleti irodak és a tagallami hivatalok kozotti egytittma-
kodés céljara.

A javaslatokat el kell fogadnia az Eur6pai Parlamentnek és a Tanacsnak.

A javaslat médositani kivanja a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatal szamara fizetend6
illetékeket megszabo, 2869/95 szamu eurdpai unios rendeletet is.

A javaslatok altal targyalt egyik legfontosabb kérdés a tranzitarukkal, vagyis olyan aruk-
kal kapcsolatos, amelyek az Eurépai Unién kiviili orszagokbol szarmaznak, és az Eurdpai
Unioén kiviili orszagokban valé eladasra vannak szanva, feltételezve, hogy nem forog fenn az
Eurépai Unidban vald eladas szandékanak a gyandja.

A tranzitdruk kérdése tobb év Ota erGsen vitatott teriiletet képez, killondsen a 2011. de-
cember 1-jei Philips/Nokia-dontés 6ta. Ebben a dontésben az Eurdpai Unid Birésaga meg-
allapitotta, hogy

»egy nem tagorszagbol érkezd olyan aruk, amelyek utdnzatai az Eurépai Uni-
6ban védjeggyel védett aruknak vagy masolatai az Eurépai Unidban szerz6i
joggal vagy hasonld joggal vagy mintaval védett druknak, nem mindsithet6k
»hamisitott aruknak” vagy ,kalézaruknak” csupan annak a ténynek az alap-
jan, hogy egy felfiiggesztd eljaras keretében az Eurdpai Unié vamteriiletére
viszik Gket”.

Igy egy védjegyjog-tulajdonos az Eurépai Unidban nem indithat eljarést az Eurépai Uni-
o6ba tranzitaruként érkez6 aruk ellen, hacsak nem tudja bizonyitani a gyanujat, hogy ezeket
az arukat az Eurdpai Unid piacan kivanjak eladni.

A javaslatok moédositani kivanjdk az eurdpai unids térvényt annak érdekében, hogy az
Eurdpai Uniéban lajstromozott védjegyek tulajdonosai meggatolhassak a tranzitdruk en-
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gedély nélkilli hasznélatat. A javasolt irdnyelv 22. cikke és a javasolt rendelet 18. pontja
szerint:
»A védjegyoltalom erdsitésének és a hamisitas elleni kiizdelem hatékonyabba
tételének céljabol egy lajstromozott védjegy tulajdonosanak jogosultnak kell
lennie annak meggatlasara, hogy harmadik felek arukat szallitsanak a tagal-
lam vamteriiletére szabad forgalomba helyezés nélkiil ott, ahol az ilyen aruk
harmadik orszagokbol jonnek, és engedély nélkiil olyan védjegyet viselnek,
amely lényegileg azonos az ilyen aruk vonatkozasaban lajstromozott védjegy-
gyel”
A javasolt iranyelv 10.5 cikke és a javasolt rendelet 9.5 pontja a kovetkezéképpen rendel-
kezik:
»Egy lajstromozott védjegy tulajdonosanak arra is jogosultnak kell lennie,
hogy minden harmadik felet meggatoljon abban, hogy arukat széllitson
kereskedelmi tevékenység keretében a tagorszag olyan vamteriiletére, ahol
a védjegy lajstromozva van szabad forgalomba helyezés nélkiil, és ahol az
ilyen aruk, ideértve a csomagolasukat is, harmadik orszagokbol jonnek, és
engedély nélkiil olyan védjeggyel vannak elldtva, amely azonos az ilyen aruk
vonatkozasdban lajstromozott védjeggyel, vagy amely nem kiilonboztethetd
meg lényeges szempontjaiban ett6l a védjegyt6l”
Ezek a rendelkezések tehat széles kor tiltast tartalmaznak olyan tranzitdruk harmadik
személyek dltali hasznalataval kapcsolatban, amelyek engedély nélkiil viselnek ilyen aruk
vonatkozasdban egy lajstromozott védjegyet.
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