Dr. Paldgyi Tivadar*

KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Afrikai megdllapodds

A Szellemi Tulajdon Vilagszervezetének (WIPO) vezérigazgatdja, Francis Gurry, az Af-
rikai Szellemi Tulajdoni Szervezet (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,
OAPI) igazgatéja és az Afrikai Regionalis Szellemi Tulajdoni Szervezet (African Regional
Intellectual Property Organization, ARIPO) igazgatdja 2018. oktdber 1-jén Genfben meg-
allapodast irt ald a szellemi tulajdon harmonizacidjanak és jobb koordinacidjanak az elGse-
gitésére az egész afrikai kontinensen.

A megallapodas hozzajarul majd a szellemi tulajdon oltalmara vonatkozé térvénykezés
fejlesztéséhez, 6sszehangolva a szellemi tulajdon oltalmat az egész kontinensen.

Egy nappal késébb, 2018. oktdber 2-an a WIPO vezérigazgatdja egy masik megallapodast
irt ala a Nyugat-afrikai Gazdasagi és Pénziigyi Unio (Westafrican Economic and Monetary
Union, UEMOA) bizottsagi elnokével, Abdallah Soureimdval egyiittmiikodési kapcsolatok
létesitésérol a szellemi tulajdon hasznalatanak megkonnyitésére.

Algéria
Az Oilon International Oy (Oilon) Algériaban és vilagszerte jogos tulajdonosa a lajstromo-
zott OILON védjegynek (1. abra) a 11. aruosztalyban.

Az QOilon tudomasara jutott, hogy egy kinai vallalat, a Ningbo Oulin Kitchen Utensils Co.

Ltd. (Ningbo) Algéridban kérelmet nyujtott be az oULIN védjegy (2. dbra) lajstromozasa
irdnt a 11. és a 25. aruosztalyban.

OILON OULiINn

1. dbra 2. dbra

Az Oilon a birésagnal torlési keresetet nyujtott be a Ningbo védjegye ellen a kovetkezd
érvekkel:

*  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda.
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- A védjegyek hasonloak kiejtés, altalanos megjelolés és az arulistak 6sszehasonlitasa
alapjan.
- Az o1LON védjegyet kordbban lajstromoztak Algériaban és vilagszerte.
- Nyilvanval6 rosszhiszemtiségen alapszik egy korabbihoz hasonlé védjegy lajstro-
moztatdsa.
Az tigy alapos vizsgélata utan a birdsdg a Ningbo oULIN védjegyének a lajstrombdl vald
torlését rendelte el.

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) Az Amerikai Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and
Trademark Office, USPTO) 2018. oktdber 10-én publikalt egy modositastervezetet arrdl,
hogyan kivénja korldtozni az amerikai szabadalmi térvény (America Invents Act, AIA)
alapjan az igénypontszerkesztést a torvény altal engedélyezett szabadalom-feliilvizsgalati
eljarasokban (post-grant reviews).

Mostandig a feliilvizsgalati eljardsokban az igénypontszerkesztés mértékado elve a ,,lehetd
legtagabb értelmezés” (broadest reasonable interpretation, BRI) volt. A mostani médositas
szerint ez a Phillips-szabvanyra fog valtozni (az igénypontok azt a szokasos jelentést kapjak,
ahogy azokat az elévizsgalat torténete alapjan egy szakember értelmezné), amelyet a kerii-
leti birdsagok és a Nemzetkozi Kereskedelmi Bizottsag (International Trade Commission)
hasznalnak. Korabban a szabadalmak oltalmi kore tag értelmezésének eredményeként
konnyebbé vélt a szabadalmi jogok érvénytelenitése. Ugy vélhetd, hogy a mostani modosi-
tassal konnyebb lesz fenntartani a szabadalmi jogokat.

Az USPTO 2018. oktober 29-én publikalta az ATA szerinti szabadalmi feliilvizsgalati elja-
rasok tervezett modositasat, és december 14-ig gy(ijtotte a mdodositasi javaslatokat, amelyek
figyelembevételével egy éven beliil szandékozik elkésziteni a végleges tervezetet.

A jelenlegi rendszerben a jogtulajdonosnak csupan egyetlen lehetdsége van az igénypon-
tok helyesbitésére az AIA szerinti szabadalom-feliilvizsgalati eljarasban. Az igénypontok
tovabbi médositdsahoz a kérelmezdnek érvényes okkal kell rendelkeznie.

A szabadalmi igénypontok helyesbitési eljarasanak javasolt mddositasa szerint a Szaba-
dalmi Feliilvizsgalati Tandcs (Patent Trial and Appeal Board) nem kotelezd el6zetes dontést
ad ki, miutan a szabadalomtulajdonos el6terjesztett egy javaslatot az igénypontok helyesbi-
tésére. Ezen elGzetes dontés alapjan a jogtulajdonos jogosult lesz elGterjeszteni egy tovabbi
igénypont-helyesbitést. Igy az eljards mddositasdnak eredményeként a jogtulajdonos képes
lesz megnévelni az igénypontok helyesbitésével kapcsolatban a kiszamithatosag szintjét,
aminek kovetkeztében konnyebb lesz a szabadalmi jog fenntartasa.

B) A torténet 2011. augusztusban kezd6dott, amikor a Walmart elkezdett grillsiitéket drusi-
tani Backyard Grills néven, és nemsokara e név védjegyként vald lajstromozasat is kérte. A
Variety Stores Inc. (Variety) azonban mar 1997-ben kérte a THE BACKYARD védjegy lajstro-
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mozasat pazsit- és kertgondozasi eszkozokre, és az USPTO a kérésnek eleget is tett. A véd-
jegy megszerzése utan késébb a Variety elkezdte haszndlni a BACKYARD és a BACKYARD BBQ
védjegyet grillsiiték eladasahoz is. Az ligy tényei alapjan megallapithat6, hogy a BACKYARD
védjegy haszndlata és lajstromozasa ismert volt a Walmart szamadra, azonban ezt a tényt
figyelmen kiviil hagyta, amikor elkezdett BACKYARD GRILLS felirattal ellatott grillstitGket
forgalomba hozni.

A Variety felszolalt a Walmart védjegybejelentése ellen, és a keriileti birdsagnal pert is
inditott a Walmart ellen védjegybitorlas és tisztességtelen verseny miatt. Az megallapitotta,
hogy a Variety volt a lajstromozott védjegy tényleges tulajdonosa, és hogy a BACKYARD
GRILL védjegy Walmart dltali hasznalata a fogyaszték korében valdszintileg zavart okoz.
Ezért elrendelte, hogy a Walmart fizessen 32,5 milli6 USD-t a Varietynek. E dontés ellen
a Walmart a Szovetségi Fellebbezési Birdsagnal (Court of Appeal for the Federal Circuit,
CAFC) fellebbezést nyujtott be.

A CAFC harom kérdést vizsgalt a lajstromozott BACKYARD védjeggyel kapcsolatban: (1) a
Variety védjegyének erdsségét; (2) a védjegyek kozotti hasonldsagot a fogyasztok szempont-
jabol; (3) a Walmart zavarkeltési szandékat. Arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a kertleti
birdsag helyteleniil utasitotta el a Walmart feliilvizsgalati bizonyitékat, és helytelentil itélte
meg a benytjtott bizonyiték salyat. Ennek eredményeként a CAFC hatalyon kiviil helyezte
az els6foku birdsag itéletét és kartéritésre vonatkozo dontését, és az iigyet tovabbi eljarasra
visszautalta az elséfoku birdsagnak.

2019. februarban a kertileti birdsag értékelte a tényeket és az iigy bizonyitékait. Az es-
kiidtszék megallapitotta, hogy a BACKYARD GRILL név hasznalata a Walmart altal a grill-
stit6k eladasandl a kozonség korében valdszintlleg zavart okozott a Variety BACKYARD és
BACKYARD BBQ védjegye miatt. Az eskiidtszék megallapitotta tovabbd, hogy a Walmart
szandékosan bitorolta a Variety védjegyeit. E kovetkeztetések miatt az eskiidtszék 45,5 mil-
1i6 USD ,,észszert royaltyt” itélt meg, és ezenkiviil 50 millié USD kartéritést azért a haszo-
nért, amelyre a Walmart tett szert grillsiit6knek bitorlé védjeggyel valé eladésa révén. Igy a
Walmartnak 6sszesen 95,5 millié USD-t kellett fizetnie.

Ausztrdlia

A) 2018. november 9-én az ausztral Jagot bir6 a Sigma v. Wyeth-tigyben egy 400 oldalnal
hosszabb itéletet hozott, amely részletesen targyalja az egy gydgyszerszabadalmi tigyben
hozott ideiglenes intézkedés miatt fizetendé kartéritéseket. Az igen széleskort és részletes
itéletet megel8z6 tényeket roviden az alabbiakban foglaljuk Gssze.

A Wryeth a venlafaxine nevii antidepresszansra vonatkozé szamos szabadalomnak volt a
tulajdonosa, igy az Efexor-XR néven ismert venlafaxine-készitménynek is, amely Ausztrali-
dban vezet6 antidepresszans volt 114 milli6 AUD éves forgalommal.
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A Sigma, az Alphapharm és a Generic Health (egyiitt: generikus gyartok) szponzoraltak az
Efexor-XR generikus véltozataira a forgalmi engedély megszerzését. 2009-ben mindegyik
generikus gyarto kiilon inditott eljarast az Ausztral Szévetségi Birosagnal (Federal Court of
Australia, FCA), kétségbe vonva a Wyeth eljarasszabadalmanak az érvényességét. A Wyeth
ellenkeresetként mindegyik esetben bitorlasi pert inditott, és ideiglenes intézkedést kért a
generikumok forgalmazasanak meggatlasara.

Az FCA 2009-ben elrendelte ezeket az ideiglenes intézkedéseket, és a Wyeth a szokasos
feltételekkel véllalta az ilyenkor szokasos kotelezettséget.

2010. november 8-an Jagot bir¢ elutasitotta azokat a kereseteket, amelyek kétségbe vontak
a Wyeth eljarasszabadalmanak érvényességét, és végs6 dontéseket hozott, amelyek megtil-
tottdk a generikus gyartoknak a szabadalombitorlast. A biré az ideiglenes intézkedéseket
is érvényesitette, és a Wyeth megszabadult minden egyes kotelezettségvallalasatol. 2011.
oktdber 28-an azonban az FCA teljes tandcsa hatalyon kiviil helyezte az elséfoku dontést,
és megallapitotta, hogy az eljarasszabadalom érvénytelen. A felsébirosag (High Court, HC)
2012. majusban elutasitotta a Wyeth kiilonleges fellebbezési kérelmét.

Az ezt kovetd eljarasban a generikus gyartok, valamint az Alembic és a Pharmathen (ame-
lyek generikus venlafaxintermékeket gyartottak és szallitottak a Generic Healthnek és az
Alphapharmnak) kdrtalanitast kértek a Wyeth altal adott kotelezettségvallalasnak megfe-
leléen. Mindegyik fél azt dllitotta, hogy hatranyosan befolydsolta az ideiglenes intézkedés
életbe léptetése.

Végiil Jagot birdé megallapitotta, hogy a Wyeth koteles kartéritést fizetni minden egyes
igényl6nek az ideiglenes intézkedések hatranyos hatasa alapjan.

Jagot bird részletesen figyelembe vette az egyes generikus gyartok altal rendelkezésére
bocsatott bizonyitékokat annak meghatarozasdhoz, hogy a generikus gyartok mit tettek vol-
na, ha a Wyeth nem kért volna elleniik ideiglenes intézkedéseket 2009-ben. Bar Jagot bird
megfontoldsai a bizonyitékokrol ebben az tigyben igen sajatos megallapitasokra vezettek, az
itélet altalanos tanulsagokkal is szolgal, mert a hangsulyt a targyalt tényekkel egykoru fel-
jegyzésekre helyezte, szemben a kés6bbi szobeli és eskil alatti nyilatkozatokkal. Jagot bir6 az
itéletben végig hangsulyozta, hogy a tények megtorténte utan érvekkel adott szébeli és eskii
alatti bizonyitékok valdszintileg kevésbé megbizhatok az utélagos bolcsesség és egyes ese-
tekben az 6nérdek elkeriilhetetlen hatdsa miatt, és valdban szamos alkalommal elutasitotta
az ilyen, ,,tények megtorténte utani” bizonyitékokat. Ez hangstlyozza annak a fontossagat,
hogy tizleti dontésekrol és tervekrol egyidejt feljegyzéseket kell késziteni kiilondsen olyan
koriilmények kozott, amikor ideiglenes intézkedés varhaté. Ez a megéllapitas persze nem
csak Ausztralidra érvényes.

B) Az Eurdpai Uni6 2017. augusztus 8-an 906 eurdpai foldrajzi arujelzé listajat helyezte
letétbe oltalomszerzés céljabol Ausztraliaban. A lista egyes tagjai, igy példaul a CHIANTI, a
PORT, 2 PORT WINE és a SHERRY teljesen ismerdsek az ausztraliai fogyasztok szamara.
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A lista egy tovabbi tagja volt az aAvoLa foldrajzi arujelzé. A Nero d’Avola (avolai feke-
te) sz6l6fajta eredetileg Sziciliabol szarmazik, és 1998-ban importaltak Ausztraliaba. Avola
azonban egy varos Szicilia Siracusa tartomanyaban, és ez a foldrajzi hely adott okot arra,
hogy kérelmezzék a foldrajzi arujelz6ként valo oltalmat. Ez a 1ényege az Ausztral Borterme-
16k Szovetsége (WFA) kifogasanak. A WFA ugyanis azzal érvelt, hogy a Nero d'Avola egy
altalanosan hasznalt szélofajta, és az avoLa foldrajzi drujelzd lajstromozasa hatranyosan
érinthetné az ezzel a fajtaval dolgozé ausztral bortermelSket.

Az Ausztral Sz616- és Borhatdsag 1981. évi rendeletének 2. fejezetével dsszhangban az
Ausztral Szellemitulajdon-védelmi Hivatal elvégezte a bejelentés vizsgalatat. Ezt kovetSen
a WFA felszdlalt az ,,Avola” kifejezés lajstromozasa ellen az 1981. évi Ausztral SzOl6- és
Borhatdsagi rendelet 58(5) cikke alapjan, amely a kovetkez6ket allapitja meg a kozos hasz-
nalatrol:

»Egy személy kifogasolhatja egy javasolt tétel meghatarozasat azon az alapon, hogy azt
hasznaljak Ausztraliaban

a) egy sz6l6fajta vagy -tipus kozos neveként vagy

b) egy sz6lovaltozat neveként.”

Egy foldrajzi arujelzé felszolalasi eljarasa kiillonbozik a szokasos védjegyfelszolalasi el-
jarastol. Miként az el6vizsgald megjegyezte: ,,A vonatkozd torvény szerint mindkét fél jo-
gosult egyidejlileg bizonyitékot benyujtani alldspontjanak alatamasztasara, és azutan egyi-
dejtileg bizonyitékot szolgaltatni valaszként” Kiilonds modon, mig a WFA bizonyitékot
nyujtott be kifogasdnak alatdmasztdsara, az EU nem tett ilyet, s6t a WFA altal benyujtott
anyagra sem valaszolt.

2018. januar 4-én a WFA mintegy 40 oldal terjedelm bizonyitékot nyujtott be az Auszt-
ral Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnal alatamasztva az az elleni kifogasat, hogy az EU
Ausztralidban eurdpai foldrajzi drujelzéként kivanja lajstromoztatni az ,,Avola” kifejezést.
A WFA anyaga konkrétan magaban foglalt:

1. statisztikakat a Wine Australidtdl, amelyek azt mutattak, hogy 2013. november és
2017. november kozott Ausztraliabdl 31 245 liter Nero d’Avolat vagy annak keverékeit
exportaltak; és

2. adatokat a Vinehealth Australia 2017. december 6-i sz6l6lajstromdabdl. Az adatok a
dél-ausztraliai Nero d’Avola-telepitésekre vonatkoznak, és azt mutatjak, hogy Dél-
Ausztraliaban két olyan kérzet van, ahol Nero d’Avola-iiltetvényeket hoztak létre,
és ez 28 kiilonboz6 sz6l6tulajdonos kozott oszlik meg. Dél-Ausztraliaban 7,6 hektar
Nero d’Avola-sz6l6iiltetvény talalhato.

Az ausztrdl hivatal 2018. augusztus 6-an hozott dontést, amely megallapitotta, hogy a
benyujtott bizonyiték szerint ,a Nero d’Avolat Ausztralidban kiilonboz6 sz6l6fajtak neve-
ként hasznaljak”. Az elévizsgald megjegyezte: ,,A rendelet 58(5)(b) cikke szerint az a kérdés,
hogy valdjaban a javasolt kifejezést Ausztraliaban kiilonb6z6 sz6l6k neveként hasznéljak-e.
... Lehetnek kivételek, igy példaul, amikor bizonyiték alapjan megallapitjak, hogy a javasolt
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7

arujelzést Ausztralidban olyan mértékben hasznaltak, hogy egy szélévaltozat roviditett ne-
vének tekintik”

Azonban nem volt bizonyiték ilyen roviditési iranyzatra. Az elévizsgalé megjegyezte,
hogy az tigyben a javasolt arujelz6 nem AvoLa, hanem NERO DAVOLA volt. ,,Az eléttem
levé bizonyiték azt mutatja, hogy a javasolt avoLa jelzés megtalalhaté egy szél6valtozat,
nevezetesen a Nero d’Avola nevében. Ez azonban nem énmtikédéen egyenld azzal, hogy az
AVOLA jelzést egy sz6lovaltozat neveként hasznaljak. Tovabba a bizonyiték nem szemlélteti
azt, hogy lenne Ausztralidban olyan irdnyzat, amely szerint a NERO D’AVOLA jelzést AVOLA-
ra roviditenék, és a WFA sem allitotta, hogy ez lenne a helyzet”

Ennek megfeleléen az Ausztral Szellemitulajdon-védelmi Hivatal engedélyezte, hogy
az ,Avola” kifejezést foldrajzi arujelzéként lajstromozzak. Az csak késdbb fog kidertilni,
hogy ez milyen mértékben okoz zavart a Nero d’Avola sz8l6bdl készitett bor és a sziciliai
Avolaban készitett bor kozott.

Dél-Korea

A dél-koreai The Face Shop (Face Shop) kozmetikai cég bitorlasi pert vesztett a francia Louis
Vuitton (Vuitton) vilagcéggel szemben. Az olcsé arukat arusité dél-koreai cég akkor kezdte
bitorolni a Vuitton védjegyét, amikor az utobbi 2016-ban megallapodast irt ald az amerikai
bevasarldszatyros My Other Bag céggel. Ekkor a Vuitton védjegybitorlasért beperelte a Face
Shopot a szouli Kézponti Korzeti Birdsagnal.

A Face Shop azzal védekezett, hogy termékein paroédiaként alkalmazta a Vuitton védjegy-
ét. Emellett arra hivatkozott, hogy a Vuitton 2016-ban a My Other Bag véllalat ellen inditott
bitorlasi perét elvesztette, mert ellenfele eredményesen védekezett azzal, hogy parddiaként
alkalmazta a Vuitton védjegyét. A szouli birdsag azonban ezzel nem értett egyet, megalla-
pitva, hogy a My Other Bag cég nem ismert széles korben a koreaiak szdmara. A birdsag azt
is megallapitotta, hogy a két eset kozott 1ényeges kiilonbség van, mert a My Other Bag ter-
mékein valoban felismerhet6 volt a parédiaként valo hasznalat, ellentétben a koreai vallalat
termékeivel, amelyeken a parddia nem volt egyértelmtien kimutathaté. A birdsig tovabba
arra kotelezte a Face Shopot, hogy fizessen 50 millié ( kb. 10 milli6 HUF) won birsagot a
Vuitton szdmdra.

Egyesiilt Kirdlysdg

A) A Pfizer a felsébirdsagnal (UK High Court, HC) beperelt két generikusgydgyszer-gyartd
céget, az Actavist és a Mylant, mert allitdsa szerint a két vallalat bitorolta sikeres pregabalin-
termékét, amelyet ,,Lyrica” kereskedelmi névvel hozott forgalomba.

A HC megallapitotta, hogy a Pfizer szabadalma érvénytelen, mert nem nyilvanitotta ki
megfelelé modon az igénypont oltalmi korét fdjdalom kezelésével kapcsolatban. A HC

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 115

szerint a szabadalom hihet6vé tette a pregabalin hasznalatit bizonyos tipusu fdjdalmak,
nevezetesen a gyulladasi fajdalom és a periférias neuropatias fajdalom kezelésére, azonban
nem tette hihetévé minden fajdalomtipus, kiilénésen a kézponti neuropatias fajdalom ke-
zelését.

A Pfizer az els6foku birdsagi dontés utan kérte szabadalmanak modositdsaval az igény-
pontok korlatozasat neuropatias fajdalom kezelésére, azonban a HC megallapitotta, hogy a
kérelem elkésett volt, mert a szabadalmat ebben a szakaszban nem lehet médositani; ahhoz
ugyanis tovabbi targyaldsra lenne sziikség.

Ezt kovetben a Pfizer a fellebbezési birdsagnal (UK Court of Appeal, CA) tdmadta meg a
HC dontését, amit azonban a CA teljes mértékben helybenhagyott.

Az alséfoka birdsagok dontése ellen a Pfizer a legfelsdbb birdsaghoz (Supreme Court, SC)
fordult, azzal érvelve, hogy a kinyilvanitas hihetésége (plausability of disclosure) az Egye-
stilt Kiralysag torvénye szerint nem volt kovetelmény ahhoz, hogy a bejelenté bizonyitsa
talalmanya miikod6képességét. Az SC azonban, ramutatva az Eurdpai Szabadalmi Hivatal
esetjogara, egyetértett az alséfoku birésagokkal abban is, hogy a kinyilvanitas hihet6sége az
Egyesiilt Kiralysag torvénye szerint kovetelmény a kielégit6 kinyilvanitas megallapitasahoz,
tehat a szabadalomnak ,észszerti lehet6séget” kell biztositania ahhoz, hogy az igényelt indi-
kaciot igaznak lehessen itélni.

Az SC 2018. november 18-i dontésében megéllapitotta, hogy a Pfizer szabadalma nem
tett hihet6vé egyetlen neuropatias fajdalomtipust sem, és megerdsitette, hogy a Pfizer sza-
badalma érvénytelen. Az SC abban is egyetértett az alsofoku birdsagokkal, hogy a Pfizer tul
késén kérelmezte a targyalds utan a szabadalom modositasat, ezt a targyalas megkezdése
el6tt kellett volna kérelmeznie.

Az SCazt is egyhangulag dllapitotta meg, hogy az Actavis nem bitorolta a Pfizer szabadal-
mat, bar a bir6k nem voltak azonos véleményen azt illetéen, hogy mire van sziikség maso-
dik gyogyaszati indikacidra vonatkozo szabadalmak bitorlasanak megallapitasdhoz; néhany
bir6 szerint az Actavis szandéka volt dont6, mig mds birék azt mondték, hogy a termék
csomagolasan a cimkézés volt mérvadd. Ezért az SC dontése nem szolgaltatott jogi egyér-
telmiséget ezen a teriileten, és a jovében tovabbra is vitds marad, hogy masodik gydégydszati
indikacios termékek bitorlasanak megallapitasahoz milyen kévetelményekre van sziikség.

B) A Cadbury éveken at prébalta védeni a bibor (purple) szint egyesiilt kiralysagbeli véd-
jegyként, és mar 1995-ben benyujtott egy védjegybejelentést a bibor szinre. A bejelentés
leirdsa azt allitotta, hogy a védjegy a bibor szinbdl all, (i) amelyet bemutattak a bejelenté-
si tirlapon, vagy (ii) az aruk csomagoldsanak teljes lathato feliiletén alkalmazott tdlnyomo
szinbdl.

A Nestlé 2013-ban eredményesen szolalt fel a szinvédjegy ellen. A Cadbury 2010 6ta része
lett a Kraft amerikai élelmiszeripari dridsnak, és igy a Mondelez Internationalnek. A birésag

s

megallapitotta, hogy a ,tilnyom¢é (predominant) szin” kiilonbozé abras alakzatok valto-
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zatait teszi lehet6vé, ugyhogy a lajstromozasi kérelem szamos dbrat mutat, amelyek nem
voltak biztonsaggal vagy pontosan leirva.

E déntés utan a Cadbury megkisérelte megvaltoztatni védjegybejelentésének masodik
részét, amely a talnyomo szint tartalmazta. Azzal érvelt, hogy egy éllitélagos sorozatban
két védjegy volt, amelyek koziil az egyik leirja, hogyan kell alkalmazni a bibor szint a teljes
lathaté feliileten, és a masik leirja, hogyan alkalmazzék a tulnyomo szint a teljes lathatd
feltileten. A Cadbury megkisérelte tor6lni a masodik részt ebben a sorozatban.

A Cadbury védjegybejelentésének idején a védjegybejelentésekre az 1994. évi védjegy-
szabalyokat kellett alkalmazni, ahol a 21. szabaly megallapitja, hogy ,,szamos védjegy tu-
lajdonosa kérheti egyetlen lajstromozasban egy sorozat lajstromozasat, és a bejelentésnek
tartalmaznia kell a lajstromoztatni kivant minden egyes védjegy abrazolasat. A lajstromozd
akkor fogadja el a bejelentést, ha megallapitotta, hogy a védjegyek egy sorozatot képeznek’.
Ezeket a szabdlyokat felvaltottak a 2008. éviek, amelyek akkor voltak érvényben, amikor a
Cadbury kérelmezte a talnyomoszin-véltozat torlését. A Cadbury erre azért hivatkozott,
mert a 28. szabaly a kovetkez6képpen rendelkezik: ,Védjegyek egy sorozatanak a lajstro-
mozasat kéré vagy lajstromozott védjegyek egy sorozatat birtokld (személy vagy vallalat)
barmikor kérheti e sorozat egy védjegyének a torlését, és a lajstromozénak kérelem alapjan
torélnie kell ezt a védjegyet”

Azonban sem a lajstromozd, sem a fels6birdsag nem fogadta el, hogy a leiras két véltozata
védjegyek sorozatat képezte. A lajstromozé nem fogadta el azt a kérelmet, hogy véltoztas-
son meg egy lajstromozott védjegyet.

A CA 2018. decemberben szintén elutasitotta a Cadbury fellebbezését, mert a leiras sz6-
hasznalata kiilonb6z6 jelek ismeretlen szamahoz vezet, amelyek a bibor szin hasznalatdanak
kiilonboz6 valtozataibdl allnak, és ezért nem irjék le a sziikséges pontossaggal a szinvédje-
gyet. A kiils6 feliiletet képezo Osszes elképzelhetd alakra vonatkozd védjegybejelentés nem
egy »jelzésre” vonatkozik, és ezért nem alkalmas arra, hogy a védjegytorvény értelmében
védjegyet képezzen.

A CA megallapitotta, hogy nincs elvi akadalya egy szin védjegyként valo lajstromozasa-
nak, még ha az nincs is térben meghatarozva, ha megallapithaté, hogy a szin egy konkrét
vallalat aruinak vagy szolgaltatasainak vonatkozasaban disztinktivvé valt (Libertel Groep BV
v. Benelux-Merkenbureau-dontés 2003-ban). A védjegyet azonban grafikusan kell abrazolni
olyan médon, amely egyértelmi, pontos, 6nalld, konnyen hozzaférhet6, érthetd, tartds és
targyilagos.

A CA azt is egyértelmtien megallapitotta, hogy egy elvont szinvédjegy lajstromozasaval
kapcsolatos dontés mindig a szévegkornyezettdl fiigg. Az angol birdsag utalt az Eurdpai
Unié Birdsaganak (Court of Justice of the European Union, CJEU) 2004. évi Heidelberger
Bauchemie-dontésére, és abbol a kévetkez6 mondatot idézte: ,Egy szin 6nmagaban nem
tekinthetd jelzésnek, mert rendes koriilmények kozott egy szin dolgok egyszert tulajdon-
saga. Mindazonaltal lehet egy jelzés, ami attdl a szovegkornyezettdl fiigg, amelyben a szint
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hasznaljak. Egy termék vagy egy szolgaltatas vonatkozasaban azonban egy szin 6nmagaban
képes jelzést "képezni’”.

A CA afentebb idézett Heidelberger Bauchemie-iigy kapcsan arra is ramutatott, hogy két
vagy tobb szinbdl all6 grafikus abrazolast absztrakt mddon és konttrok nélkiil megjelenit-
ve szisztematikusan kell elrendezni, a szineket elére meghatérozott modon és egységesen
tarsitva. Két vagy tobb szin alak vagy kontar nélkiili egymas mellé helyezése, vagy két vagy
tobb szin ,,.barmilyen elképzelhetd alakban” valé emlitése nem mutat védjegylajstromozas-
hoz sziikséges pontossagot vagy egységességet.

C) A hongkongi Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Co. (Luen Fat) jatékgyaros meg-
allapitotta, hogy a jol ismert TRESPASS ruhamarka tulajdonosa, a Jacobs & Turner Ltd. (Ja-
cobs) bitorolja mind az Egyesiilt Kirdlysagban, mind az Eurdpai Unidban lajstromoztatott
FUNTIME védjegyét, amellyel ellatva tobb millio jatékot exportaltak az Egyestilt Kiralysagba,
amelyeket a High Street fontosabb iizletei arusitanak online is.

A TJacobs azzal védekezett, hogy a Luen Fat FUNTIME védjegye csupan addig az ideig
deszkriptiv, amig egy gyermek foglalkozik a jatékokkal. Emellett a Jacobs ellenkérelemként
a Luen Fat védjegyének torlését kérte.

A birdsag azonban arra a kovetkeztetésre jutott, hogy Luen Fat FUNTIME védjegye
inherens megkiilonboztetSképességgel rendelkezik, és hogy a FUNTIME védjegy Jacobs al-
tali hasznalata az atlagos fogyaszté szemében nem mas, mint védjegyhasznalat. A birosag
azt is megjegyezte, hogy a Jacobs jatékcsomagolasan a markajelzés a fogyasztok szamara a
termék eredeteként van bemutatva. A fentiek alapjan a Jacobsot elmarasztalta védjegybi-
torlasért.

Az Eurdpai Unid Birésdga

A) A CJEU 2019. januar 21-i dontésében megallapitotta, hogy egy gytrtivel és egy szalaggal
ellatott palackdugd nem rendelkezik megkiilonboztetéképességgel. Az ilyen helyzeti véd-
jegy sziikségszerlien egybeolvad az druk megjelenésével.

Az altalanos esetjog szerint az olyan megjelolések, amelyek egybeolvadnak az aruk meg-
jelenésével, csak akkor rendelkeznek megkiilonboztetd jelleggel, ha jelentésen kiilonboznek
a teriilet normdjatol és szokasos gyakorlatatol. Ezért kiilondsen fontos egy helyzeti védjegy
megkiilonboztetSképességének szempontjabol annak meghatérozasa, hogy a védjegy egy-
beolvad-e a védjegyzett termék megjelenésével.

A vizsgalt igy bejelentdje a Németorszagban megalapitott Windspiel Manufaktur GmbH
(Windspiel) volt. A bejelent6 jogel6dje 2016. janudr 21-én az EU Szellemi Tulajdoni Hi-
vatalandl (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) kérelmet nyujtott be egy
haromdimenzids helyzeti védjegy lajstromozasa irant. A bejelent szerint ,,a haromdimen-
zi6s védjegy egy hengeres kiilsejii palackdugé gytirtvel és szalaggal. A gytirti a palacknyak
koriil van elhelyezve. A szalag csatlakozik a dugéhoz, és athalad a gytirtin. A szalagnak ez
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az elhelyezése és a gytlirli a helyzeti védjegy elemét képezi. A palack tetszés szerinti, és nem
része a védjegynek”

Ennyit mond a vitatott helyzeti védjegy leirasa. Az EUIPO vizsgalati osztalya és felleb-
bezési tandcsa egyarant elutasitotta a védjegybejelentést azon az alapon, hogy a védjegy
nem rendelkezik megkiilénboztetéképességgel. A bejelentd ezutan jogsértésre hivatkozva
fellebbezést nyujtott be a CJEU-nal.

Fellebbezésének alatamasztasa céljabol a Windspiel azt allitotta, hogy helytelentil mér-
legelték védjegyének megkiilonboztetd jellegét, mert a fellebbezési tanacs nem vizsgilta,
hogy a kérdéses védjegy egybeolvadt-e a védjegyzett termék megjelenésével. Egy palackot,
amely, miként a jelen esetben, szeszes italt vagy likért tartalmaz, dugdjaval egyiitt ezekkel
az italokkal egyenlének kell tekinteni — allapitotta meg a CJEU. Ezért az sziikségszer(ien
egybeolvad ezeknek az druknak a megjelenésével. A tanacs helyesen éllapitotta meg, hogy
ezek a panaszok megalapozatlanok.

A CJEU arra is ramutatott, hogy egy fogyaszt6 egy folyékony termék csomagolasanak
csupan csomagolasi funkciét tulajdonit, mert a csomagolas elengedhetetlen kévetelménye
a forgalmazasnak.

A fellebbezési tanacs azt is helyesen allapitotta meg, hogy a kifogasolt helyzeti védjegy
nélkiil6z minden megkiilonboztetd jelleget. Tomegfogyasztasi termékek esetében a tanacs
nem volt koteles gyakorlati tapasztalati példakat szolgaltatni. Szeszes italokat nem egyetlen
este fogyasztanak, hanem tobb alkalommal, és ezért a palackot szorosan kell lezarni. A ta-
nacs helyes megallapitasa szerint a palack dugodja mint olyan nem volt szokatlan a vonat-
kozo aruk esetében. Tovabbi megalapozott allitdsa szerint, bar a lajstromoztatni kivant véd-
jegy mintdjarol meg lehetett allapitani, hogy gytirije és szalagja révén eltér a szokasostol, de
nem tudott semmiféle jelzést adni a termék kereskedelmi eredetérdl. A CJEU megerGsitette
ezt a nézetet. A szalag és a gylir(i gyakorlati elhelyezése megfelel az 6sszehasonlithat6é kom-
ponensek vart és szokdsos piaci helyzetének.
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Végiil a fellebbezé elfogadhatatlannak tekintette, hogy a fellebbezési tanacs olyan palack-
dugok képére tamaszkodott, amelyek masik druosztalyhoz tartoztak, annak bizonyitasa-
hoz, hogy a palackdugé nem volt szokatlan. Az a kérdés azonban, hogy a tanacs helyesen
allapitott-e meg bizonyos tényeket, érveket vagy bizonyitékokat, a kifogasolt dontés lényegi
torvényessége vizsgalatanak a részét képezte, de nem volt része az eljaras szabalyossaga vizs-
galatanak — allapitotta meg a CJEU, és elutasitotta a torvénysértésre hivatkozo kifogasokat.

B) A Német Merck KGaA (Merck) 2018. november 19-én a CJEU el6tt megnyerte FLEXAGIL
védjegyének vitajat. A figyelem elsésorban a Merck unios abras védjegyének tényleges hasz-
nélatdra irdnyult. A birdsag megallapitotta, hogy elegendd a bizonyiték egyetlen eurépai
unios tagallamban akar harom hénapnal révidebb hasznélat esetén is.

Az tgy hittere, hogy a ziirichi székhelyti DRH Licensing & Managing AG (DRH) 2015.
juniusban kérte a Merck védjegyének torlését azon az alapon, hogy a Merck altal a lajst-
romozott uniés FLEXAGIL védjegyének hasznalataval kapcsolatban szolgaltatott bizonyiték
nem volt elegend a megtamadott védjegy valodi haszndlatanak a megallapitasdhoz. Az
EUIPO fellebbezési tanacsa — ellentétben a torlési osztallyal — 2017. oktdberben elutasitotta
a torlési keresetet. Ezt kovetGen a kérelmez6 a CJEU-nal nyujtott be fellebbezést azon az
alapon, hogy a tanacs dontése sérti a 207/2009 sz. rendelet 51(1)(a) cikkét.

A kérelmez§ arra az allitasra alapozta fellebbezését, hogy a Merck dltal a hasznalat igazo-
lasara benyujtott dokumentumok nem voltak elfogadhatok, és kiilondsen a hirdetések mér-
téke nem volt elegendé bizonyiték, annal is kevésbé, mert azokra csupan Magyarorszagon
keriilt sor, és csupan nagyon révid ideig.

Egy védjegy valodi hasznalatdnak bizonyitékat az dsszes tény és kortiilmény fényében kell
megvizsgalni, amelyek megalapozhatjak, hogy a védjegyet kereskedelmileg valoban felhasz-
naltak. A 2017/1001 sz. rendelet eldszavanak 24. tétele szerint az unids védjegy torolhetd
az EUTPO-nal benyujtott kérelem alapjan, ha a védjegyet megszakitatlan 6t év id6tartamon
beliil az Uniéban nem vették tényleges hasznalatba azokkal az arukkal vagy szolgéltatasok-
kal kapcsolatban, amelyekre lajstromoztak.

A CJEU korabbi iigyekben ugy déntott, hogy a megtamadott védjegy hasznalatanak nem
kell mindig széles kortinek lennie ahhoz, hogy valédinak legyen tekintheté. A hasznalat
minimélis mértékét nem lehet kezdettdl fogva és elvontan meghatarozni. A tényleges hasz-
nalat er8ssége a vonatkozo piac szerkezetétdl és méretétdl, valamint a termék és szolgaltatas
jellegétdl fiigg, de fiiggetlen a tulajdonos véllalkozoi szervezetének terjedelmétél (az EUTPO
Colomer nevli fétandcsnokanak 2002. évi dontése).

Al4bb a birdsag altal megvalaszolt kérdéseket ismertetjiik.

a) Elfogadhatok voltak a benyujtott dokumentumok?

A kérelmez6 azt allitotta, hogy a dokumentumok szerint a Merck a kifogasolt FLEXAGIL
védjegyet a lajstromozottol eltérd alakban hasznalta. A Merck a kifogasolt forméban a véd-
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jegyet a ,krem” sz6 hozzdadasaval hasznalta. A kérelmez6 szerint ez a védjegy megkiilon-
boztetd jellegének jelentds valtozasat jelenti. A CJEU elutasitotta ezt az érvet azon az ala-
pon, hogy a ,,krem” sz6 masodlagos szerepet jatszott, és csekély megkiilonboztetd jelleggel
rendelkezett.

A szamlak tobbségén az abras elem nem volt jelen. A birésag azonban ugy déntétt, hogy
ez megengedhetd volt. A birdsag tisztazta, hogy a szamlak bemutatasanak célja az eladott
aruk listajanak az igazoldsa volt, mert a vonatkozo cikk szdma vagy neve megjelent rajtuk.
Ugyanez a helyzet akkor is, ha a szamlak nem darukra vonatkoznak, de hirdetik azokat az
arukat, amelyeken fel van tiintetve a védjegy.

A Merck altal benyujtott dokumentumok lényegileg szamlak voltak a kifogasolt védjegy
kiil6nb6z6 médiumokban megjelent hirdetéseiért, valamint weboldalkivonatokért. Ma-
gyarorszagon a hirdetési tevékenység kiilonos fontossaggal birt. Ezek koltsége 31 millio fo-
rintra (kozelitéleg 94 000 EUR) rugott két honapnal alig hosszabb, rendkiviil révid idészak
alatt, amit a bir6sag nem tekintett elhanyagolhaténak.

b) A hirdetés bizonyithatja-e egy védjegy tényleges haszndlatat?

A kérelmez6 kiilondsen azzal érvelt, hogy a dokumentumok hianyosak voltak, és a hirdetési
moédok nem képeztek elegendé bizonyitékot. A CJEU ezt kifogasolta, és a hirdetési rendsza-
balyokat teljes mértékben elfogadta a védjegy tényleges hasznalataként, killonos tekintettel
arra, hogy a koltségek igen magasak voltak. Ez ellensulyozta azt a tényt, hogy a hirdetések
nagyon rovid ideig voltak lathatok. A televizioban megjelent reklamfilmek az arukat eladott
formdjukban mutattak be — érvelt a birésag.

c) A tényleges haszndlatot nagyobb folrajzi teriileten kell bizonyitani?

A kérelmez6 azt is kifogasolta, hogy a megtamadott védjegy haszndlatat nem bizonyitot-
tak elég nagy foldrajzi tertileten, mert a hirdetéseket csupan Magyarorszdgon mutattak be.
Ez teriiletileg nem volt elegendé — érvelt a felperes. A CJEU ezt a panaszt is elutasitotta.
Annak megallapitasdhoz, hogy az Unidban tényleges hasznalat tortént-e, el kell tekinteni
a tagallamok hataraitél és méretét6l. A Magyarorszagon hirdetésre koltott, nagy dsszegre
tekintettel a hasznalat bizonyitasa elegendé csupan egyetlen tagallamban is.

A CJEU szerint tehat kisebb értékid hasznalatot is ténylegesnek lehet tekinteni, ha a vonat-
kozo teriileten ez igazolt mértékli ahhoz, hogy a védjegy altal védett aruk vagy szolgaltata-
sok szempontjabol meg lehessen tartani a piaci részesedést, vagy azt meg lehessen szerezni.
Ez az eset érvényes akkor is, amikor ilyen bizonyiték csupan egyetlen EU-tagallamban ér-
het6 el, és csupan rovid idétartamon keresztiil.

C) A CJEU szerint sem a FIT + FUN, sem a MULTIFIT szavak nem rendelkeznek megkii-
lonboztetoképességgel, ezért nem védhetdk unids védjegyként. A CJEU érdekes dontése a
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védjegyek megkiilonboztetdképessége mellett kitér a megkiilonboztet6képesség hasznalat
utjan valo megszerzésére is.

A ,fitness” sz6t egyre altalanosabban hasznaljak, és a hirdetésekben is egyre gyakoribb a
Hit” szdelem. A német Multifit Tiernahrungs GmbH (Multifit) ilyen meggondolasbdl 2016-
ban kérelmezte uniés védjegyként a FIT + FUN és a MULTIFIT szovédjegy lajstromozasat.
A védjegybejelentést a Multifit tobbek kozott az 5. aruosztalyban (élelmiszer-kiegészitok,
diétas ételek allatorvosi célokra), a 28. aruosztalyban (jatékszerek kedvenc haziallatok sza-
mara) és a 31. aruosztilyban (kedvenc haziallatok élelmiszerei) nyujtotta be.

A bejelentést mind az EUIPO, mind annak fellebbezési tanacsa elutasitotta arra hivatkoz-
va, hogy a lajstromoztatni kivant védjegyek szokasos szavakbdl dllnak, amelyeket kozvetle-
niil minden személy megért. A ,,fit” sz6 annak kovetkeztében, hogy sokféleképpen felhasz-
naljak hirdetési célokra, mar nem érthetd a vonatkozo aruk eredetének megjel6léseként.

A bejelenté mindkét szévédjegyhez kiilon fellebbezést nyujtott be arra hivatkozva, hogy
az EUIPO és a tanacs dontései sértik a 2017/1001 sz. rendelet 7(1)(b) cikkében foglaltakat.
A szévédjegyek eredeti fogalmi alkotast képeztek, mert a vonatkozoé druknak emberi jel-
lemzGk tulajdonithatok — érvelt a bejelenté. Egyik védjegy sem jelol mindséget vagy jelent
felszolitast vasarlasra, és egyik sem hirdetési szlogen. Emellett Multifit-esetjogra is hivat-
kozott: az a tény, hogy a lajstromoztatni kivant védjegyek pozitiv hatdst fejtenek ki, nem
gatolja védjegyként vald oltalmazhatdsdgukat. Mindezeken tdl azonban a lajstromoztatni
kivant védjegyek nem szokasosak a védjegybejelentés altal fedett druk teriiletén, és egyetlen
mas kérelmez6 sem haszndlja azokat a piacon. A kérelmez azzal is érvelt, hogy a bejelentett
védjegyek hasznalat révén megkiilonboztetdképességre tettek szert.

A CJEU megerdsitette, hogy a hirdetési szlogenekbdl vagy mindségjelzésekbdl allo véd-
jegyek, ha a 2017/1001 sz. rendelet 7(1)(c) cikke értelmében nem deszkriptivek, tartalmaz-
hatnak egy ténybeli allitast, és emellett alkalmasak lehetnek védjegyoltalom vonatkozasa-
ban eredetbizonyitasra. Emellett a CJEU megallapitotta, hogy egy védjegy képzeletgazdag,
meglepé és varatlan is lehet, ami azonban nem képezi sziikségszertien annak feltételét, hogy
megalapozza egy hirdetési szlogen megkiilonboztetd jellegét; mindazonaltal elvben képes
lehet arra, hogy egy hirdetési szlogennek megkiilonboztetd jelleget kolcsonozzon. Ezért egy
hirdetési szlogen eredetiségét a megkiilonboztetGképesség szempontjabol figyelembe kell
venni.

A jelen Gigyben azonban a FIT + FUN védjegy egy szokasos hirdetési iizenet, amely nem
valt ki a célkozonségben sajatos gondolatokat.

Egy lajstromoztatni kivant jelzés tényleges hasznalatat a 2017/1001 sz. rendelet 7(3)cikke
alkalmazasanak Osszefiiggésében kell csak megitélni — allapitotta meg a birdsag. Ez valdja-
ban lehetévé teszi egy olyan védjegy lajstromozasat, amely kezdetben mentes a disztinktiv
jellegtdl, ahol a védjegy megkiilonboztet6 jellegre tett szert azokkal az arukkal vagy szolgal-
tatdsokkal kapcsolatban, amelyek vonatkozasaban lajstromozast kérnek annak a hasznalat-
nak az eredményeként, amelyet végeztek vele.
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A jelen esetben azonban a bejelentd egyrészt nem tamaszkodott a 2017/1001 sz. rendelet
7(3) cikkére, masrészt nem igényelt ilyen hatasu hasznélatot. Ezért a CJEU mindkét felleb-
bezést teljes terjedelmében elutasitotta.

Az Eurdpai Unié Torvényszéke (General Court, GC)

A) A skot St. Andrews varost, ahol hét golfpalya van, sokan a golf otthonanak tekintik.

2010-ben a St Andrews Links ki akarta béviteni védjegyportféliéjat, amely tartalmazta a
ST ANDREWS LINKS és a THE HOME OF GOLF védjegyek, és ezért a ST ANDREWS védjegy EU-
védjegyként vald lajstromozasa irdnt nyujtott be kérelmet a 25. aruosztalyban (ruhazat), a
28. aruosztalyban (jatékok és videojatékgépek), a 35. aruosztalyban (kiskereskedelmi szol-
galtatasok) és a 41. druosztalyban (konferencidk, események, oktatas, konyvkiadas és online
szamitogépes jatékok).

2016-ban az EUTPO elutasitotta a bejelentést az 6sszes megjelolt aruosztilyban azon az
alapon, hogy a bejelenté nem bizonyitott szerzett megkiilonboztetéképességet, és a védjegy
deszkriptiv volt a megjelolt aruk és szolgaltatasok bizonyos pozitiv jellemzdire nézve [EU-
védjegyrendelet 7(1)(b) és (c) és (3) cikke].

Az el6vizsgald dontését 2017 oktdberében hatélyon kiviil helyezte a fellebbezési tanacs a
25.,28. és 35. aruosztaly arui és szolgaltatdsai, valamint a 41. aruosztaly online szamitogépes
jatékai vonatkozasaban, azonban fenntartotta az el6vizsgal6é dontését a 41. druosztaly fenn-
marad6 szolgaltatasai kapcsan. Megéllapitotta, hogy a lajstromoztatni kivant ST ANDREWS
védjegy a 41. druosztaly vonatkozasaban foldrajzilag leir6 volt a 7(1)(c) cikk céljara, de csu-
pan a golfra kozvetleniil vonatkozd arukra és szolgaltatasokra, és nem vette figyelembe a
ruhazatot, videojatékokat és kiskereskedelmi szolgaltatasokat.

A St Andrews Links fellebbezést nyujtott be a GC-nél arra hivatkozva, hogy a tanacs
helyteleniil allapitotta meg, miszerint a vonatkozo kozonség a védjegyet foldrajzi eredetjel-
z6ként fogna fol.

A St Andrews Links els6 érve az volt, hogy a vonatkozé kozonség nagyobb sulyt helyezne
a védjegy hirnevére, mint a szolgaltatasok foldrajzi eredetére. A GC elutasitotta ezt az érvet,
megjegyezve, hogy — érthetd médon — a St Andrews Links nem vitatta sem azt, hogy St.
Andrews varos jelent6s hirnévvel rendelkezik a golfsport révén, sem azt, hogy a golfrajon-
gok a varost a golffal tarsitjak.

Utalva a Karelia-tigyre és a hivatkozott esetjogra, a GC megerdsitette, hogy a 7(1)(c) cikk
céljara elegendd, ha egy védjegy lehetséges jelentései koziil legalabb egy a vonatkozé aruk
és szolgaltatasok egyik jellemzdjére vonatkozik. A a sT ANDREWS védjeggyel kapcsolatban
a GC nem vitatta, hogy van némi Osszefliggés a varos és a sport kozott, de annak nem volt
jelentdsége, hogy egy masmilyen jelentésnek (itt St Andrews Links hirnevének) nagyobb a
stlya a vonatkozo6 kozonség emlékezetében.
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A St Andrews Links nem vitatta, hogy a vonatkozé kozonség egyarant magaban foglal
atlagos fogyasztokat, valamint hivatasos és amatdr golfozokat. Ugyanakkor a GC meger6si-
tette, hogy a 7(1)(c) cikk szempontjabdl egy védjegy lajstromozasanak kizarasahoz elegen-
dé, ha a cikk a vonatkozo kozonség egy nem elhanyagolhato részére vonatkozik. Ha ezt meg
lehet allapitani, a csoport egyéb fogyasztdinak a felfogasa lényegtelen még akkor is, ha az
atlagfogyaszt6 nem létesitene kapcsolatot a védjegy és a foldrajzi eredet kozott.

A St Andrews Links azzal is érvelt, hogy a vitatott szolgaltatasok nem tarsultak sajatosan a
golffal, és ezért nem 6nmitk6d6en gondolna azt a vonatkozé kozonség, hogy azok sajatosan
a golffal fiiggnek Gssze. A birdsag nem fogadta el ezt az érvelést, és leszogezte, hogy a felleb-
bezési tanacs helyesen éllapitotta meg, miszerint az 9sszes szolgaltatas kozvetleniil a golthoz
és az azzal tarsult eseményekhez kapcsolddhat, és hogy a szolgéltatdsok nem birnak olyan
jelleggel, amely arra vezetné a vonatkozo kozonséget, hogy elkiilonitse a foldrajzi eredetet
a foldrajzi jelzéstol.

B) A Wajos LLC (Wajos) 2015. december 7-én kérte az EUIPO-nal az aldbbi haromdimen-
zi6s alak lajstromozasat unios védjegyként a 29., 30., 32. és 33. druosztalyban killonbo6z6
tipusu étolajokra és italokra.

Mind az EUIPO, mind annak fellebbezési tandcsa elutasitotta a kivant védjegylajstro-
mozast, azt allitva, hogy a 207/2009 sz. rendelet 7(1)(b) cikke alapjan a védjegy nélkiilozi
a megkiillonboztetd jelleget. Mindkét forum sajatosan azt az allaspontot képviselte, hogy a
lajstromoztatni kivant védjegy a védeni kivant drukra a szokasos alakot képviseli, igy nem
teszi lehetévé az atlagos fogyasztd szamara, hogy megkiilonboztesse a bejelentd aruit mas
vallalatok aruitdl. A vonatkozd kozonség a védjegyet egy mindennapi palack alaku tartaly
valtozataként fogna fel. Az ismert palackalakoktdl valé egyetlen eltérés a szokasosnal hata-
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rozottabban kioblosodé kozponti rész. A tanacs azonban azzal érvelt, hogy a kioblosodés
muszaki és funkcionalis szerepet tolt be, ami kizarja, hogy olyan jellemz6nek legyen tekint-
hetd, amely azonositja a termék eredetét.

A GC elutasitotta ezt az allaspontot, ramutatva, hogy az élelmiszeriparban a versenytarsak
muszaki korlatozasokkal kénytelenek szembenézni aruik csomagolasa és cimkézése teriile-
tén. Igy az iizletek jelentds 6sztonzést éreznek arra, hogy termékeiket megkiilonboztessék
versenytarsaikétol, kiillonosen a csomagolas megjelenése és mintazata kapcsan, annak ér-
dekében, hogy megragadjak a fogyasztok figyelmét. Emellett a GC kifejtette, hogy az atlag-
fogyaszt6 alapvetGen képes felfogni a csomagolas alakjat a termék eredetének jelz6jeként,
feltéve, hogy ez az alak elegend6 megkiilonboztetéképességgel rendelkezik figyelmének fel-
keltésére. A haromdimenzids védjegyek teriiletén az az elv érvényesiil, hogy a lajstromoz-
tatni kivant haromdimenzios védjegy minél jobban megkozeliti a kérdéses termékek szoka-
sos alakjat, annal kevésbé rendelkezik megkiilonboztet6képességgel. Csak az olyan védjegy
tekinthet6 disztinktivnek, amelyik jelentésen eltér a szokasos gyakorlattdl, és ezért alkalmas
annak a lényeges funkcionak a betoltésére, hogy azonositsa a termék eredetét. Ilyen vonat-
kozasban a GC ramutatott, hogy az EU torvénye nem tesz killonbséget a védjegyek kiilon-
b6z6 kategoriai kozott. Ezért maganak a terméknek vagy a csomagoldsnak az alakjabol allo
haromdimenziés védjegyek megkiilonboztet6képességét nem szabad szigorubb feltételek-
kel mérni, mint az egyéb védjegykategdridkban alkalmazottakat. Az elutasitas elkertiléséhez
elegendd, ha a védjegy minimalis megkiilonboztetéképességgel rendelkezik.

A jelen esetben a GC megerositette ezt a legkisebb megkiilonboztetési fokot, amely adott-
nak tekinthetd a fentebb emlitett, az erésebb fels6 részt a keskenyebb alsé résztél elkiilonitd
kioblosodés révén. A GC megallapitotta, hogy ez a vonds valéban muszaki és funkcionalis
jellegli, mindazonaltal esztétikai értéket is kolcsonos a kérelmezett védjegynek. Még ha egy
atlagfogyasztd nem tulajdonit is jelentéséget az arucsomagolds alakjanak, és az alak mogott
nem gyanit eredetmegjel6lést, a fogyasztok az olajokkal és italokkal kapcsolatban nincse-
nek hozzaszokva olyan tartalyokhoz, amelyek kozépen gorbiilt alakuiak. Ennek megfelel6en
a kérdéses alak nem teljesen szokdsos, és a vonatkozd kozonség konnyen emlékezhet rd.
Ezért a GC arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a haromdimenziés védjegy egészében tekint-
ve megkiilonboztetd jellegt a lajtromoztatni kivant aruk vonatkozasaban, minthogy ezek az
elemek sajatos megjelenést kolcsonoznek az aruknak.

A fentiek kovetkeztében a GC 2018. oktdber 3-1 dontése hatdlyon kiviil helyezte a felleb-
bezési tanacs dontését.

C) Harom eurdpai birésagnak négy évre volt sziiksége ahhoz, hogy megallapitsa, vajon a
korte hasonlit-e az almahoz.

A Pear Technology (Pear), egy kinai szoftvervallalat 2014-ben kérelmet nyujtott be az
EUIPO-nal kortelogojanak védjegyként vald lajstromozasa irant. Az amerikai Apple azon-
nal felszolalt a védjegybejelentés ellen arra hivatkozva, hogy a korte tulsagosan hasonlit az
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6 almdjahoz. Az EUIPO 2016-ban az Apple javara dontott, ami ellen a Pear fellebbezést
nyujtott be. Az EUIPO fellebbezési tandcsa 2017-ben megerdsitette a hivatali dontést, és
megallapitotta, hogy a kortelogé megjelenése tulsagosan kozeli az Apple hires almajahoz,
és hogy a lajstromozasa tisztességtelen el6nyt biztositana a Pear szdméra az Apple-védjegy
hirnevének megkiilonboztetd jellege alapjan. Ezért a tanacs is elutasitotta a védjegylajstro-
mozas iranti igényt.

A kinai véllalat azonban nem adta fel, és az tigyet a GC-nél folytatta, amely végiil az 6
javara dontott. Ellentétben az EUIPO-val és a fellebbezési tandccsal, a GC megallapitotta,
hogy a két logd valdjaban nem eléggé hasonld ahhoz, hogy védjegybitorlas johessen szdba.
Ezért gy dontott, hogy a Pear védjegyét lajstromozni lehet.

Ez az tigy kissé kiilonosnek tiinhet mind a piaci résztvevék, mind a védjegytulajdonosok
szamadra: iigyvivok, jogaszok és birdk négy éven keresztill torték a fejiiket, vajon egy korte
hasonlit-e az Apple almdjdhoz. A GC harom birébol 4llé tanacsa végiil egy 17 oldal terje-
delmi elemzésben arra a kovetkeztetésre jutott, hogy egy alma valoban nem ugyanaz, mint
egy korte.

Hollandia

A) A Hagai Kertileti Birosag 2018. augusztusban ideiglenes intézkedést hozott a holland
McGregor IP BV (McGregor) korlatolt felel3sségti tarsasag és az Adidas kozotti perben.

A McGregor divataru-kereskedést 1971-ben hoztdk 1étre. A McGregor a MCGREGOR sz0t
Benelux és eurdpai unios védjegyként lajstromoztatta ruhdzati és kapcsolddé termékekre.

Az Adidas birtokolja a REEBOK védjegyet. Mtikodtet egy holland online tizletet reebok.nl
doménnévvel és egyéb online tizleteket egyéb eurdpai unids hatdskorrel. A Reebok online-
tizlet egyéb aruk mellett ajanlja az Gn. ,,Conor McGregor-kollekciét”, amely a Conor
McGregor nevet visel6 Reebok ruhazatot foglal magaban.

Conor McGregor egy vegyes kiizdsport- (mixed martial arts, MMA) harcos és t6bbszo-
ros vilagbajnok.

A McGregor felszélitotta az Adidast, hogy azonnal hagyjon fel a MCGREGOR védjegyeknek
megfelel jelzések hasznalataval az Eurépai Unidban, ideértve a CONOR MCGREGOR jelzés
hasznalatat. A McGregor szerint e jelzés hasznalata az Adidas altal az 6 MCGREGOR védjegy-
re vonatkozé kizérélagos szellemitulajdon-jogainak bitorlasat jelenti.

Az Adidas azzal érvelt, hogy a McGregor kizardlagos szellemitulajdon-jogai nem gatoljak
6t abban, hogy egy harmadik fél nevét hasznalja kereskedelmi tevékenységében, ahol egy
ilyen harmadik fél egy természetes személy (EU-védjegyrendelet, 14. cikk).

A McGregor azt allitotta, hogy a CONOR MCGREGOR jelzés hasznalata az Adidas éltal
ipari vagy kereskedelmi tigyekben sérti a tisztességes gyakorlat szabalyait.
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A Hagai Keriileti Birdsag dontése szerint az tigyben az a f6 kérdés, hogy egy sporthds
nevének az Adidas altali hasznalata ruhdzati cikkeken, igy kapucnikon, sortokon és sport-
mezeken, bitorolja-e a McGregor védjegyjogait.

A birdsag véleménye szerint a CONOR MCGREGOR jelzés hasznalata az Adidas altal ruha-
zati cikkeken ipari vagy kereskedelmi tigyekben a tisztességes magatartas szabdlyaiba iitko-
zik, amennyiben a hasznalat az EU védjegyrendelete 14. cikkének hatalya ala esik.

A birdsag azt is megallapitotta, hogy a CONOR MCGREGOR jelzés ,,McGregor” kompo-
nense szerepel tulnyomdan a ruhdzati cikkeken. A ,,Conor” keresztnév kisebb bettikkel és
a vezetéknévtol eltérd szinnel szerepel, igy a hangsily a vezetéknéven van. A vezetdbird
megallapitotta, hogy ha a vonatkozo kozonség gyors pillantassal veszi szemiigyre a ruhazati
cikkeket, nem talalhat kapcsolatot az MMA-harcossal.

A birdsag azt is megallapitotta, hogy az Adidasnak az az dllitasa, amely szerint a ruhaza-
tokon feltiintetett ,,Conor” név csak kozelebbi szemiigyre vételkor olvashatd, nem volt csok-
kent6 tényez6, mert megegyezett a McGregor azon érvelésével, hogy a kozonség a ruhazati
cikkeket nem mindig veszi kozelrél szemiigyre. Ezt az érvet alatamasztotta az a tény, hogy a
CONOR MCGREGOR jelzés kizarolag a kapucnik és sportruhazatok hatoldalara volt nyomtat-
va. A birdsag szerint a ruhazat eleje rendszerint tobb figyelmet von magéra, mint a hatulja
(amit az Adidas elismert). Igy a bir6sig megallapitotta, hogy igazolast nyert a McGregornak
az az allitasa, hogy a kozonség nem venné észre a ,Conor” elemet.

Ellentétben az Adidas érvelésével, a vegyes kiizdésportok nem olyan jol ismertek Eurd-
paban, mint a labdartgas. Ezért a birosag elutasitotta az Adidasnak azt az 4llitasat, hogy a
Conor McGregor név ugyanolyan hirnévnek 6rvend, mint a jol ismert labdarugé jatékosok
nevei. Az a tény, hogy McGregor jol ismert az MMA kovetdi kozott, hihetd, azonban a bird-
sag ugy dontott, hogy a vizsgalt esetben a kozonség tagabb korét kell figyelembe venni.

A fentiek miatt a Hégai Keriileti Birdsdg arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a cONOR
MCGREGOR jelzés haszndlata az Adidas dltal bitorolja a McGregor szellemitulajdon-jogait
a MCGREGOR szdvédjegyre. A birdsag valdszintinek tartotta, hogy a kozonség jelentds része
azt gondolna, hogy a MCGREGOR és a REEBOK ruhdzati cikkek gazdasagilag kapcsolt valla-
latoktdl szarmaznak.

B) A Lacoste a jol ismert holland Hema 4ruhaz ellen eurdpai unids és Benelux védjegyei
(1. dbra) alapjan, amelyek tobbek kozott a 25. aruosztalyban (vagyis ruhazati cikkekre) van-
nak lajstromozva, a Hagai Kertileti Birosagnal ideiglenes intézkedés elrendelését kérte, mi-
vel a Hema krokodilmotivumot (2. abra) tartalmazé gyermekfehérnemdit arusit.
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1. dbra

A Lacoste azzal érvelt, hogy a krokodilmotivum Hema altali hasznalata ruhazati cikkeken
védjegyjoganak egyértelmii bitorlasat jelenti a 2017/1001 sz. eurdpai unios védjegyrendelet
9(2)(b) (,,A jelzés azonos az eurdpai unios védjeggyel vagy ahhoz hasonld, és olyan aruk-
kal vagy szolgaltatasokkal kapcsolatban hasznaljak, amelyek azonosak olyan 4rukkal vagy
szolgaltatasokkal vagy azokhoz hasonlok, amelyekre az eurdpai védjegyet lajstromoztak”)
vagy (c) cikke alapjan (,ha nem hasonlé az eurdpai unids védjeggyel lajstromozottakhoz,
ahol az utébbiak hirnevesek az Unidban, és ahol a jelzés megfeleld ok nélkiili hasznalata
tisztességtelen el6nyt jelent vagy karosan befolyasolja az eurdpai unids védjegy megkiilon-
boztetd jellegét vagy hirnevét”).
A Hema els6dlegesen azzal védekezett, hogy a krokodilmotivum altala valé hasznalata
ruhdzaton diszitési célt szolgal, és nem foghato fel védjegyhasznalatként.
A birésag kiilon foglalkozott a) az ismétlédé krokodildbrazolast tartalmazoé és b) az
egyetlen krokodilabrazolast tartalmazo trikokkal.
a) A birésag megallapitotta, hogy a vonatkozo6 kozonség a tobbszords krokodilabrazolast
a kifogésolt ingeken és alsonadragokon diszitésként fogna fel, vagyis azok hasznalata
nem mindsil védjegyhasznalatnak, mert
- akrokodilok ismételt haszndlata azt idézi el6, hogy a szem nem egyes krokodilo-
kat, hanem krokodiltengert lat; és
- gyermekruhazatokon altalanos gyakorlat allatmotivumok hasznalata.
A Lacoste piackutatast mutatott be a birésagnak, amely azt a kovetkeztetést tartal-
mazta, hogy az alperesek a krokodilokat a ruhazati cikkeken védjegyiikkel tarsitottak.
Ezt a bizonyitékot azonban a birésag érvénytelenitette, mert:
- iranyitott kérdéseket tartalmazott; és
- nem a vonatkozé kozonség valaszolta meg.
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b) Az egyetlen, viszonylag kis méretli krokodilt abrazolé cikkekkel kapcsolatban a bi-

rosag megjegyezte, hogy a kozonség egy része valdszintleg védjegyként fognd fel a

krokodilt. Ezért a birdsag azt vizsgalta, hogy a Lacoste hivatkozhat-e az EU-védjegy-

rendelet 9(2)(b) vagy (c) cikkére. Arra a kovetkeztetésre jutott, hogy jelentds mértéki

vizualis és fogalmi hasonldsag 4ll fenn a védjegy és a vizsgalt krokodilmotivum ko-

zott. A Lacoste védjegyei

- lényegiiknél fogva disztinktivek;

- jolismert hirnévnek és

- ezért széles korli oltalomnak 6rvendenek.

Mindazonaltal a birésag megallapitotta, hogy nem forgott fenn 6sszetévesztési valo-

szinliség, mert:

- a ruhazati cikkeket csak a Hema (online) tzleteiben drusitottdk, ahol csupan
Hema-termékek voltak hozzaférhetdk; és

- az egyetlen krokodilt abrazolé trikokat mindig olyan csomagban arusitottak,
amely ismétl6dé krokodilabrazolast tartalmazo trikokat is tartalmazott.

A fenti megéllapitasok alapjan a birdsag azon a véleményen volt, hogy azok a fogyasztok,
akik egy Hema-tizletben lattak az ingeket, nem hihették észszertien, hogy azok a Lacoste-t6l
szarmaznak. A fenti okok miatt 2018. december 18-an elutasitotta a Lacoste keresetét.

India

A) Az Indiai Szabadalmi Hivatal feltigyeletét ellatd ipari minisztérium 2018. december 5-én
publikalta a szabadalmi térvény modositott rendeletének tervezetét (Draft Rules 2018). A

tervezethez 2019. janudr 4-ig barki hozzaszolhatott. A tervezett valtoztatdsokat roviden az
alabbiakban foglaljuk dssze.

1.

A tervezet szélesebb korben teszi lehetdvé a gyorsitott vizsgélatot, tagitva azoknak a
korét, akik kérhetnek ilyen vizsgalatot. A kibdvitett kategériakba tartoznak:

- akezdd és a kisvallalatok;

- ahazai vagy kiilfoldi kormanyvallalatok; és

- azok a bejelentdk, akik kiilf6ldi szabadalmi bejelentést kivannak benyujtani.

Egy masik fontos valtozast jelent engedélyezés el6tti felszdlalas esetén egy kéttagu
elbiral6 tanacs bevezetése szemben a jelenlegi rendszerrel, ahol a bejelentést kezeld
el6vizsgald dont a felszolalds tigyében. Sziikség esetén ez a tanacs egy harmadik taggal
is bévithetd.

A kisvallalati statuszt kiilfoldi cég is kérheti.

Az e-mailen benyujtott PCT-bejelentések tigyében nem kell tovabbitési dijat fizetni.

B) A Sanofi, a neves francia gyogyszervallalat védjegybitorlds miatt ideiglenes intézkedés
elrendelését kérte a Delhi Felsbirosagon (Delhi High Court, DHC) a Faisal Mushtaq &
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Ors. CS (Faisal) ellen azt allitva, hogy az alperes SNOFINN kereskedelmi neve és logoja (2.
abra) megtévesztGen hasonlit az 6vére (1. abra). Ennek az allitasnak a megalapozottsdga
egyértelmien kitlinik a két véllalat védjegyeinek dsszehasonlitdsa révén.

Y >

SANOFI :

SNOFINN

J B
Pharmaceuwuticals

1. dbra 2. dbra

Az alperes miikodtetett egy www.snofinn.com doménnevet, amely elérulja, hogy az alpe-
res gyogyaszati készitmények el6allitasaval és eladasaval foglalkozik sNOFINN védjeggyel.
Az alperes védjegyként kérte lajstromozni kereskedelmi nevét és logdjat. A Sanofi ez ellen
tiltakozott.

A DHC megallapitotta, hogy az alperes védjegybitorlast kovetett el. Leszogezte tovabba,
hogy az tigy kielégitette a harmas azonossagi probat, vagyis az ,,azonos védjegy — azonos
aruk — azonos kereskedelmi csatorna” probat.

Az alperes nem jelent meg a targyaldson, de a birdsag kinyilvanitotta, hogy a Sanofi alli-
tasai elegenddek voltak a bitorlas megallapitasahoz. A birdsag minden tovabbi bizonyiték
nélkiil a Sanofi javara dontott, és a Faisalt példat statuald koltségek megfizetésére kotelezte,
amelyek magukban foglaltak az tigyvédi és a birdsagi koltségeket is.

Kiilon emlitést érdemel, hogy a birdsag gyorsan és meggy6z8en kezelte az tigyet, és egy
éven beliil hozott dontést.

C) A Kibow Biotechnology (Kibow), egy amerikai gyogyszervallalat szabadalmi bejelentést
nyujtott be RENADYL nevii termékére Indiaban. Az Indiai Szabadalmi Hivatal a bejelentésre
termékszabadalom mellett eljarasszabadalmat is adott azon az alapon, hogy a Kibow felfe-
dezte a probiotikumok alkalmazasat vesemiikodés javitasara, aminek alapjan csokkenteni
lehet a vesebetegek dializisigényét.

A Gujarat székhely(i La Renon Healthcare (La Renon) indiai vallalat cupo névvel hason-
16 gyogyszert arusitott, és az Indiai Szabadalmi Hivatalnal a Kibow szamara engedélyezett
szabadalom megvonasat kérelmezte azon az alapon, hogy a gydgyszer nem alapult talalma-
nyon, sem feltalaldi tevékenységen, és hogy a szabadalom leirasa nem ismertetett muszaki
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1o

haladast a meglévé ismeretekhez vagy a technika allasahoz képest, vagyis szakember sza-
mara kézenfekvd volt.

A hivatal elutasitotta a La Renon téves szabadalomengedélyezésre vonatkozé érvelését,
és megallapitotta, hogy a taldlmany uj, és kizarolagos jogokat érdemel, de elutasitotta az el-
jarasszabadalmat, mert a modszert kézenfekvonek és feltalaloi tevékenységet nélkilozének
itélte. A megvonasi kérelmet elutasitotta.

Ezutan a La Renon a Madrasi Fels6birosagnal (Madras High Court, MHC) nyujtott be
fellebbezést. Az megvizsgélta a La Renon azon allitasait, hogy a szabadalmat helyteleniil
engedélyezték, megsértve a szabadalmi térvény szamos rendelkezését, azonban megalapo-
zatlannak taldlta La Renon allitdsait, és a szabadalmi hivatal dontésében sem talalt hibat.
Ezért a fellebbezést koltség megallapitdsa nélkil elutasitotta.

Kanada

A) A Szovetségi Birosag (Federal Court, FC) birdja, Locke biré 2018. julius 18-dn helyt
adott a Teva kérésének, hogy a birdsag itéljen meg szdmdra kartéritést a szabadalmazott
gyogyszerekre vonatkozo rendelet [(Patented Medicines (Notice of Compliance), PMNC)]
8. cikke alapjan azokért a veszteségekért, amelyeket annak kovetkeztében szenvedett el,
hogy bortezomibtermékének piacra 1épését késleltette a Janssen PMNC-rendelet alapjan
benydjtott kérelme a 2 203 936 sz. (936-0s) szabadalommal és a 2 435 146 sz. ('146-0s)
szabadalommal kapcsolatban. A Teva mindkét eljardsban sikert ért el azzal az allitasaval,
hogy mindkét szabadalom kézenfekvé.

A Janssen sajat bortezomibtermékét VELCADE néven forgalmazza.

A Millennium Pharmaceuticals (a ’936-os szabadalom tulajdonosa és a ’146-os szaba-
dalom licencvevéje), valamint a Janssen azzal érvelt, hogy a Teva nem volt jogosult a 8.
cikk alapjan kartéritésre, mert bitorolta a ’936-0s és a 146-0s szabadalmat. A Millennium,
a Janssen és tovabbi felperesek ellenkérelemként pert inditottak ugyanezen szabadalmak
bitorldsa miatt. A bird elutasitotta ezt a védekezést az ellenkeresettel egytitt, megallapitva,
hogy a ’936-0s és a ’146-0s szabadalom vonatkozé igénypontjai kézenfekvék voltak.

A ’936-0s szabadalom igénypontjai tobbek kozott bortezomibra (69. igénypont) és
bortezomibot is magaban foglal6 hat vegyiilet csoportjara (37. igénypont) vonatkoznak. A
bortezomib egy proteazinhibitor, amelyet bizonyos vérrakok kezelésére hasznalnak. Ez az
anyag egy dipeptid bdrsavas analdgja. A birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy mindkét
igénypont kézenfekvo volt, és hogy a "936-os szabadalom nem tett eleget egy érvényes kiva-
lasztasi szabadalom kévetelményeinek.

A biré szerint a bortezomib egy PCT-bejelentésben azonositott vegyiiletek korébe esett,
és a ’936-o0s szabadalmat ,lényegileg kivalasztasi szabadalomnak” lehetett tekinteni, ahol a
komponensek kivalasztisa szimos ok miatt — igy azért, mert kézenfekvé volt borsavakat
kiprébalni proteazinhibitorokként — nem igényelt feltaldloi tevékenységet.
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Kézenfekviségi elemzésének részeként a biré megéllapitotta, hogy a ’936-os szabadalom
azért sem volt érvényes kivalasztasi szabadalom, mert a kivélasztas ,,nem a kivalasztott cso-
port egy sajatos jellemzéjének minéségére vonatkozott”

A’146-0s szabadalom azt a kihivast ismertette, hogy meg kell talalni ,,a borsavvegyiiletek
olyan Osszetételét, amely konnyen el6allithatd, adagolaskor bioaktiv hatdsu, és stabilabb,
mint a szabad borsav”

A birdsag szerint a technika allasa és a talalmanyi gondolat kozotti kiilonbség ,,mannit
és liofilizalas alkalmazdsa egy bortezomib-észter eléallitasahoz”. A bir6é dontése szerint ,,ké-
zenfekvé volt a liofilizalas kiprébalasa, és ezen dontést kovetGen egy térfogatnoveld anyag
alkalmazasa. Tovabba kézenfekvd volt mannit kiprobélasa ilyen anyagként.”

A Janssen VELCADE termékének kereskedelmi sikere nem befolyasolta a birdsag kézen-
fekvGségre vonatkozo elemzését. A kereskedelemben alkalmazott dsszetétel megjavult old-
hatésagot és oldddasi tulajdonsagokat kindlt, amelyek nem képezték az igényelt talalmany
részét.

A birésag kézenfekvdséggel kapcsolatos kovetkeztetései eltértek az CAFC dontésétdl az
ekvivalens amerikai szabadalom kapcsén. A bird nem taldlta az amerikai birosag érvelését
meggy6zoének az alabbi tényezdékkel kapcsolatos kiilonbségek miatt:

- azérvénytelenség megallapitasahoz szitkséges kovetelmények;

- a,szakember” meghatarozasa; és

- atechnika allasa.

A ’706-0s szabadalom eljarast igényel ,,bortezomib vagy annak bdrsavas anhidridje” na-
gyipari elallitdsara. A birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a Teva-bortezomib és a
Janssen-bortezomib gyartasi eljarasa nem bitorolta a ’706-os szabadalmat. A biré ezekkel az
eljarasokkal kapcsolatban korlatozott mértékben kozolt részleteket, azonban jelezte, hogy
a bitorlas eljarasi 1épésektél fiiggott, és ebben a kérdésben a Teva javara dontétt. Ez egytitt
jart azzal, hogy elutasitotta a Millennium érvelését, amely szerint bizonyos olddszerek hasz-
nalata, amelyeket az igénypontokban emlitenek, nem lényeges, mert egy szakember ismert
volna olyan véltozatokat, amelyeket helyettesit6ként lehetett volna alkalmazni anélkiil, hogy
megvaltoztattak volna a talalmany mikodési médjat. A bird ezeket 1ényegesnek talalta,
mert a hasznalt kifejezések ,vildgosak és egyértelmiiek” voltak.

A fentiek alapjan a birdsag helyt adott a 8. cikk szerinti kérelemnek, és elutasitotta az
ellenkeresetet. A felek megegyeztek a kartérités 6sszegében, amit azonban nem hoztak nyil-
vanossagra.

B) 2018. november 14-én a Canada Gazette-ben bejelentették, hogy 2019. junius 17-én 1j
védjegytorvény lép hatalyba. Az 0j torvény legfontosabb valtozasait réviden az alabbiakban
foglaljuk 6ssze:
- A védjegybejelentéseket egyszerusiteni fogjak, mert tobbé nem lesz szitkség az elsé
hasznalat id6pontjanak azonositasara.
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Nem lesz tobbé sziikség hasznalati nyilatkozat benyujtasara sem. Ez a rendelkezés

érvényes lesz mind az Gj, mind a fiiggd bejelentésekre.

A védjegymeghatarozast kiterjesztik mindenre, ami forrasjelzésre alkalmas. Ennek

eredményeként oltalmazni lehet majd nem hagyomanyos jelzéseket, ideértve tobbek

kozott a szineket per se, a hologramokat, a mozgoképeket, a hangokat, az illatokat és
az izeket.

A bejelentéseket meg lehet majd osztani, ami stratégiai fontossagu lehet az el6vizsga-

lati és a felszdlaldsi eljarasban.

Az 4j bejelentések lajstromozasi id6tartama tiz év lesz, de a mar lajstromozott védje-

gyek 15 éves lajstromozasi id6tartama nem valtozik.

Kanada csatlakozik a Madridi Jegyz6konyvhoz.

Eltorlik az 4j bejelentések lajstromozasi dijat.

Az aruk nizzai osztalyozasat fogjak alkalmazni.

Be fogjak vezetni az osztalyonkénti dijat, mégpedig:

- azelsd aruosztalyért 330 CAD bejelentési dijat, a tovabbi osztalyokért 100 CAD
dijat kell majd fizetni a jelenlegi 250 CAD dij helyett, amely fiiggetlen az oszta-
lyok szamatol;

- amegujitasi dij 400 CAD lesz az els6 aruosztalyért, és minden tovabbi osztalyért
125 CAD djjat kell fizetni a jelenlegi 350 CAD dij helyett, amely fiiggetlen az
osztalyok szamatol.

C) Kanadaban 2018. november 5-én modositott ipariminta-térvény lépett hatalyba. A mo-
dositasok korszertsitik Kanada ipariminta-torvényét, és jobban harmonizaljak hasonlé
kilfoldi torvényekkel. A f6bb valtozasokat roviden az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Megosztott bejelentést lehet benyujtani az eredetileg kinyilvanitott — nem csupdn igé-
nyelt — barmelyik mintara. Megosztott bejelentést olyan esetekben is be lehet nyuj-
tani, amikor a hivatal olyan végzést ad ki, amelyben kifogdsolja, hogy a bejelentés
egynél tobb mintat tartalmaz.

A moédositott torvény szerint az oltalmi id6 a lajstromozas napjan kezdédik, és e nap-
tol szamitott tiz év vagy a bejelentés napjatdl szamitott 15 év elteltével szlinik meg.
Mindkét esetben egyetlen megujitasi dijat kell fizetni. Korabban az oltalmi id6 a lajst-
romozas napjatol szamitott tiz évre volt korlatozva.

Els6bbség igénylése esetén a tiirelmi id6 a legkorabbi els6bbség napja el6tti egy évre
terjed ki, vagyis a bejelentd altal ebben az id6szakban eszkozolt publikacié nem 4j-
donsagrontd.

A legkiilonb6z6bb abrazolasi modokat is elfogadjék, vagyis egy bejelentés tartalmazhat
vonalas rajzot, fényképeket vagy szamitogép segitségével készitett mintamodelleket.
Kanada megjelolhet6vé valt a Hagai Rendszerben benyujtott nemzetkozi bejelenté-
sekben. Ennek megfeleléen a Kanadai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal a nemzetko-
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zi bejelentésben szereplé minden egyes mintat kiilonallo, un. ,hagai bejelentésnek”
tekint, amelyet érdemi vizsgalatnak vet ald. Ha a hivatal a nemzetkozi lajstromozas
publikalasatdl szamitott egy éven beliil nem ad ki elutasit6 hatarozatot, a hagai beje-
lentést onmiikodéen lajstromozzak mint Kanaddban érvényesithetd hégai lajstromo-
zast. Ha a hivatal elutasité hatarozatot ad ki, a bejelentének ugyanolyan médon van
lehetdsége valaszolni, mint egy hazai bejelentésre kiadott eldvizsgalati végzés esetén.

Kina

A) 2019. januar 1-je 6ta Kinaban miikodik a Szellemitulajdon-védelmi Fellebbviteli Birdsag,
amely a szellemi tulajdon teriiletén foly6 valamennyi eljarasban fellebbezési birdsagként
szolgal. E birdsag létrehozasa arra vonatkozo jelzésként értékelhetd, hogy a kinai kormény
javitani kivanja a szellemi tulajdon jogi oltalmat Kinaban mind a hazai, mind a nemzetkozi
vallalatok szamara.

Az 0j birdsag felallitasa egyuttal korszer(isiteni kivanja a nagyon szerteagazo6 kinai bi-
rosagi rendszert, amelyben a Legfels6bb Népbirdsag mellett vannak alapvetd, kozbensé és
felsébb népbirdsagok, amelyek koziil csupan néhany donthet szabadalmi és védjegytigyek-
ben.

Az Gj birdésag székhelye Pekingben van, és feladata, hogy elésegitse Kinaban a birdsagi
dontések koordindlasat a szellemi tulajdon teriiletén. Azt remélik, hogy ez javitani fogja a
pereskedés mindségét és hatékonysagat, és kedvez6 jogi kornyezetet fog 1étrehozni a miisza-
ki innovacié szamadra. Az Gj birdsag fellebbezési és keriileti birdsag, és Kina egész teriiletén
tarthat targyalast. E birdsag el6tt a bizonyitas megengedett online modszerekkel.

Az j birdsagot a Legfelsébb Népbirosag hozta létre. Joghatosaga a kovetkezd tigyekre
terjed ki.

1. Polgari tigyek az elsé fok utan. Idetartoznak: taldlmanyi, szabadalmi és hasznala-
timinta-oltalmi, valamint integralt aramkori mintédkkal kapcsolatos tigyek, szamito-
gépszoftver- és novényfajtatigyek.

2. Olyan els6foku adminisztrativ tigyek, amelyek bonyolultabb technikai kérdésekre vo-
natkoznak, ideértve a minta- és monopoéliumvitakat.

3. Elséfoku fellebbezés utani fellebbezési tigyek, amelyek az elsd fok utan léptek hatdly-
ba, fiiggetleniil a fentebb emlitett polgari vagy adminisztrativ tigyekt6l.

Az j birdsag kijelolhet egy alarendelt birosagot a perujrafelvétel lefolytatasara.

A Kinai Legfels6bb Birdsag perujrafelvételét az Gj birdsag ugyanolyan médon fogja ke-
zelni, mint a szellemi tulajdoni birésagok dontésein alapulé fellebbezési eljarasokat. A leg-
felsébb birdsag eredeti Szellemi Tulajdoni Birdi Tanacsa (amely 3. polgari tanacsként is is-
mert) a helyén marad, és pertjrafelvételi tigyekkel foglalkozik.
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B) A Pekingi Szellemi Tulajdoni Birésag, amelynek jogkore kiterjed szabadalom-feliilvizs-
galati és -érvénytelenitési iigyekre, minden évben jelentds szamu szabadalmi adminisztraci-
6s tigyet kezel. 2016-ban a birdsag 2184 uj ligyet fogadott be, és 1341 miiszaki vonatkozasu
ugyet fejezett be. Annak ellenére, hogy 2015 6ta a birdsag altal befejezett tigyek szama 90%-
kal nétt, a birésag tovabbra is 6ridsi nyomas alatt all, hogy csdkkentse elintézetlen tigyeinek
szamat, amelyeknek jelent6s részét szabadalmi adminisztracios iigyek képezik. Minthogy a
birdk szama korlatozott, akik koziil a legtobb csupan jogi képzettséggel rendelkezik, a mu-
szaki tények eldontése jelentdsen befolyasolja az tigyintézés hatékonysagat és tisztességét.

Az elintézetlen tigyek szamanak csokkentése érdekében a birdsag ujabban elkezdte mu-
szaki kutaték és muszaki szakértelemmel rendelkezd eskiidtek igénybevételét a birosagi el-
jérasokban. Osszehasonlitva a miiszaki kutatokkal, a miiszaki szakértelemmel rendelkezé
eskiidtek mind miiszaki, mind jogi tigyekben adnak tandcsot a szabadalmi adminisztracids
tigyekben, és rugalmasabb alapon jel6lhet6k ki.

2014 6ta muszaki kutatokat széles korben vettek igénybe szabadalmi adminisztracios
tigyekben. Ez azonban nem jart nehézségek nélkiil. Minthogy csupan miiszaki tények vizs-
galataval vannak megbizva, a miiszaki kutatoknak nehézségekkel kell szembenézniiik olyan
szabadalmi adminisztraciés eljarasokban, ahol a muszaki ténymegallapitds gyakran egybe-
fonddik jogi kérdésekkel. Emellett a miiszaki kutatok korlatozott human forrast jelentenek.
Igy példdul a birésdgnak az tigyek tulnyomé részében csak 6t miszaki kutato segit, akik
nem képezik részét az allando allomanynak.

A muszaki szakértelemmel rendelkezd eskiidtek az adott miszaki teriilet gyakorlott
ismerdi. Ez lehetévé teszi szamukra, hogy miszaki elemzéseket végezzenek, és bizonyos
szint(i szakértelemre és hozzaértésre tegyenek szert. A miiszaki szakértelemmel rendelkezd
eskiidtek kérdéseket tehetnek fel, és véleményt nyilvanithatnak mind a ténymegéllapitas,
mind a torvényalkalmazas vonatkozasaban. A népi eskiidtekre vonatkozé torvény szerint a
birdsagok a népi eskiidtszékbdl tanacsokat képezhetnek, amelyek szdma legfeljebb harom-
szorosa lehet a birékénak. Ez nagyobb szabadsagot kolcsonoz a birdsagoknak.

A biréi gyakorlatban a muszaki szakértelemmel rendelkezé eskiidtek segitséget jelente-
nek a hatékonysag megjavitasaban. Az alabbi eset azt szemlélteti, hogy az ilyen eskiidtek
hogyan tudnak segiteni a biréknak a muszaki tények gyors megitélésében és az itélet meg-
hozatalaban adminisztrativ szabadalomérvénytelenitési tigyekben.

Az ligy egy f6z0késziiléket igényl6 szabadalomra vonatkozott, amely egy érvénytelenitési
eljaras nyolc korén esett 4t. A kilencedik korben a Szabadalomfeliilvizsgalati Tandcs meg-
valtoztatta korabbi megallapitasat, azt az allaspontot képviselve, hogy a vizsgalt szabadalom
nem volt 4j, és nem igényelt elegendd feltalaloi tevékenységet. E dontés ellen a szabadalmas
a Pekingi Szellemi Tulajdoni Birésagnal adminisztrativ peres eljarast inditott. A birésag ta-
ndcsa egy birdbol és két olyan eskiidtbél allt, akik megértették az tigy muszaki szempontjait,
és igy muszaki szakértd eskiidtek voltak mechanikai teriileten.
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A birdsag szobeli targyalasan a felek heves vitat folytattak a szabadalom szerinti és a tech-
nika dllasdhoz tartozé miszaki megoldas kozotti kiillonbségekrol. A felek véleményének
meghallgatasa utan az eskiidtek a vita lényegét abban foglaltak 6ssze, hogy ,vajon sziikség
van-e zsir hozzdadasara a technika allasahoz tartozo f6z6eszkozhoz a f6zési eljards alatt?”, és
a feleket arra utasitottak, hogy adjak el6 allaspontjukat. Annak a kérdésnek az eldontésekor,
hogy a szabadalmazott talalmany kidolgozasahoz sziikség volt-e feltalaloi tevékenységre,
az eskiidtek megallapitottak, hogy ,a szabadalmazott f6z6eszkoz Osszedllithat6 a techni-
ka allasahoz tartozé alkotorészekbdl”, azonban ,,minthogy muszaki teriileten barmilyen 4j
terméket el6 lehet allitani 6sszedllitas Gtjan, nem lenne helyénvald elfogadni azt a nézetet,
hogy a vizsgalt szabadalom kreativitasat egyszertien attol tennék fiiggévé, hogy a szabadal-
mazott eszkozt 6ssze lehet-e dllitani ismert elemekbdl”

Az eskiidtek elemzésére alapozva a Pekingi Szellemi Tulajdoni Birosag dontése hatélyon
kivil helyezte az Szabadalomfeliilvizsgalati Tanacs érvénytelenitési dontését.

C) A Guangzhou Aibeifu Cosmetics Co., Ltd. (a tovibbiakban: bejelenté) 2012. majus 7-én
9369681 szammal lajstromoztatott egy védjegyet a 3. druosztalyban samponokra, kozme-
tikumokra, szdjruzsokra és koromlakkokra. Az Artecoll Medical Invesment Co., Ltd. (a to-
vabbiakban: kérelmez6) 2015. junius 23-4n és 2016. aprilis 26-an torlési keresetet nyujtott
be a lajstromozott védjegy ellen arra hivatkozva, hogy a lajstromozott védjegyet harom
egymast kovetd éven keresztiil nem hasznaltak. A Kinai Védjegyhivatal a torlési keresetet
elutasitotta.

A kérelmezd nem volt megelégedve ezzel a dontéssel, és a Védjegyfeliilvizsgalati Tandcsnal
fellebbezést nyujtott be. Az azon a véleményen volt, hogy bar a kérelmez6 egyiittmiikodési
megallapoddsokat, vasarlasi és eladasi szerz6déseket, eladasi és egyéb szamldkat, nyomtata-
si megallapodasokat és hasonldkat nydjtott be, ezek a dokumentumok csak arcmaszkként
valo felhasznalast tudnak igazolni, de nem igazoljak a védjegy arujegyzékének megfeleld
hasznalatot. Ezért a védjegyet torolni kell.

A kinai védjegytorvény 2. cikkének 49. bekezdése szerint ha a lajstromozott védjegyet
megfeleld igazolas nélkiil hdarom egymast kovetd éven keresztiil nem hasznéltak, barmely
vallalat vagy egyén torlési keresetet nyujthat be a védjegyhivatalndl a védjegy ellen. A véd-
jegytorvény 56. cikke szerint a lajstromozott védjegy hasznalatat azokra az arukra kell kor-
latozni, amelyekre a lajstromozast jovahagytak. Ha egy lajstromozott védjegyet a jovaha-
gyott arukon hasznalnak, a lajstromozast fenn kell tartani, Ha viszont egy lajstromozott
védjegyet a jovahagyott aruk kérén kiviil hasznalnak, az ilyen hasznalat nem képezi a véd-
jegy tényleges hasznalatat.

A vizsgilt esetben a védjegyet ,,arcmaszk” arukon hasznéltak, amelyek hasonlitanak a
lajstromozasnal megjelolt arukhoz, azonban az ,arcmaszk” nem tartozik a jovahagyott
arukhoz. Igy a Védjegyfeliilviszgalati Tandcs megerdsitette, hogy a lajstromozott védjegyet
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nem hasznaltak ténylegesen és kereskedelmileg a lajstromozott védjegy arujegyzékében fel-
tiintetett &rukon harom egymast kovet6 éven keresztiil, ezért azt tordlni kell.

D) A Legfelsébb Népbirdsag 2018. aprilis 26-an nyilvanos targyalast tartott a Christian
Dior (Dior) nemzetkozi 3D védjegybejelentésének elutasitasaval kapcsolatban folyta-
tott adminisztrativ perben. Az alabbi dbran bemutatott, vitatott védjegy szemcsepp alaka
parfimiiveg volt, felill egy kis gombbel és ovalis alaku also véggel; az iiveg vékony nyakat
aranyfonalkorok diszitették. A Dior a védjegyet J'adore (Imadom) parfiimjének védjegye-
ként hasznalta.

T ——
-

Az iigy el6zménye, hogy a Dior a 3D védjegyet Franciaorszagban 2014. augusztus 8-an
lajstromoztatta, majd 2014. november 6-an nemzetkozi védjegybejelentést nyujtott be ra
Kinara vonatkozo teriileti kiterjesztéssel a 3. druosztalyban, lényegileg parfiimokre és illa-
tositott arukra.

2015. julius 13-4n a Kinai Védjegyhivatal elutasitotta a védjegybejelentést azon az alapon,
hogy ,,a védjegy nem rendelkezik megkiilonboztetéképességgel”.

2015. augusztus 30-an a Dior fellebbezést nyujtott be a Védjegyfeliilvizsgalati Tanacsnal.
2016. februdr 22-én a tanacs megerGsitette az elutasitast a védjegytorvény 11.1(3) cikkére
hivatkozva, amely szerint ,,az olyan jelzések, amelyek nélkiilozik a megkiilonboztetéké-
pességet, ... nem lajstromozhatok védjegyként”.

Ezutan a Dior a Pekingi Szellemi Tulajdoni Birésagnal nyujtott be fellebbezést, tobbek
kozott az alabbi okokra hivatkozva.

- Az elutasitasi eljaras alatt harom nézetbdl készitett rajzot nyujtott be, amelyet a

Védjegyfeliilvizsgalati Tanacs nem vett figyelembe.

- A védjegy disztinktiv volt, nem pedig a megjelolt aruk egy szokasos tartalya.

- Avédjegy tartalmazta a megkiilonboztetd ,,Jadore” kifejezést, miként azt a harom né-
zetb6l készitett rajz is mutatja, ami lehetdvé tette, hogy forrasazonositoként szolgaljon
anélkiil, hogy a vonatkozé kozonséget félrevezetné vagy dsszezavarna.

- Hosszu ideig tarto és széles kort hirdetés révén a védjegy erés megkiilonboztetké-
pességre tett szert.
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A birdsag 2016. szeptember 29-én hozott dontést, fenntartva a Védjegyfeliilvizsgalati Ta-
nacs dontését. A Dior ez ellen a Pekingi Fels6 Népbirdsagnal nyujtott be fellebbezést, amely
2017. majus 23-an megerdsitette a tanacs dontését.

Ez ellen a Dior feltlvizsgélati kérelmet nyujtott be a Legfelsébb Népbirdsagnal, amely
2017. december 29-én tartott targyalast. 2018. aprilis 26-4n Tao Kaiyuan, a Legfels6bb Nép-
birdsag alelnoke és a feliilvizsgalati tigyben elnokld biraja bejelentette a birdsag dontését,
amely hatalyon kiviil helyezte az alséfoku birdsagok és a Védjegyfeliilvizsgdlati Tanacs don-
téseit, és elrendelte, hogy a tanacs vizsgalja feliil az tigyet.

Kuvait
A Bee Fly Sarl (Bee) kuvaiti vallalat 2011. november 1-jén kérte a Kuvaiti Védjegyhivatalnal

a STAR FLY védjegy (1. abra) lajstromozasat a 25. aruosztalyban. A védjegybejelentést 2013.
marcius 10-én publikéltak a hivatalos kézlonyben.

O TRRFLY I
* STONEFLY

1. dbra 2. dbra

A Stonefly S. P. A. (Stonefly), egy olasz cég, 2011. november 1-jén felszolalast nyujtott be
a védjegybejelentés ellen arra hivatkozva, hogy az hasonlit az 6 lajstromozott STONEFLY
védjegyéhez (2. dbra). A felsz6lalo még a kovetkez6kre hivatkozott.

- A védjegyek mind kiejtésben, mind altalanos megjelenésben hasonlitanak.

- A STONEFLY védjegyet 1988-ban lajstromoztatta szamos aruosztalyban, ideértve a

25.-et is.

- A STONEFLY jol ismert védjegynek minésil.

- A kifogésolt védjegy lajstromozasa félrevezetné a fogyasztokat a termék eredetét ille-

ten.

- A felszdlalas targyat képez6 védjegy lajstromozasa ellentmond mind a kuvaiti véd-

jegytorvénynek, mind a nemzetkdzi megallapodasoknak.

Valaszaban a Bee bizonyitékot nyujtott be annak igazoldsra, hogy a két védjegy nem ha-
sonlit egymadsra. Emellett nyomatékosan érvelt azzal a ténnyel, hogy a Stonefly kifejezés
nincs lajstromozva Kuvaitban.

Ervelése alapjan az elévizsgald elutasitotta a felszdlalast, és engedélyezte a STAR FLY véd-
jegy lajstromozasat.
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Marokké

A Skyworth Group Co., Ltd. (Skyworth) 2014. szeptember 23-an kérelmet nyujtott be a Ma-
rokkdi Védjegyhivatalnal a sSkywoRTH védjegy (1. abra) lajstromozésa irant a 7., 9. és 11.
aruosztalyban. A bejelentést 2014. november 13-an publikaltak a hivatalos kozlényben. A
Sky International AG (Sky) a 60 napos hataridén beliil felszolalt a védjegybejelentés 9. aru-
osztalyban vald lajstromozasa ellen arra hivatkozva, hogy a sky védjegyet (2. dbra) és annak
szOOsszetételeit (SKY NEWS ARABIA, SKY SPORT és SKY NEwS) kordbban, 2003-ban és 2011-
ben lajstromoztatta Marokkoban a 9. druosztélyban.

Skyworth Sl

1. dbra 2. dbra

A Skyworth az alabbi ellennyilatkozatot nydjtotta be:
868420 szammal Marokkoban a 9. druosztalyban 2010 6ta korabbi lajstromozasa
van;

- az emlitett kordbbi lajstromozéssal szamos orszagban rendelkezik az egész vildgon;

- a SKYWORTH védjegy nem hasonlit a sky védjegyhez sem kiejtésben, sem altalanos
megjelenésben;

- a,,Sky” sz6 altalanosan hasznalt, és senki sem szerezhet ra kizarélagos jogot.

Az el6vizsgald az ellennyilatkozat alapjan a Skyworth javara dontétt, és engedélyezte a

SKYWORTH védjegy lajstromozasat.

Németorszdg

A) A Mannheimi Keriileti Bir6sag 2019. februarban fontos dontést hozott a szabvanyokhoz
elengedhetetlen szabadalmakkal kapcsolatban.

Az IP Bridge Németorszagban beperelte a HTC-t a 2 294 737 sz. ('737-es) eurdpai sza-
badalom bitorlasa miatt. A *737-es szabadalmat eredetileg a Panasonic nyujtotta be, és ezt
kovetden atruhazta az IP Bridge-re. A °737-es szabadalom olyan szabadalmak SEP-port-
folidjahoz tartozik, amelyeket az adatatviteli LTE-szabvanyhoz elengedhetetlennek (SEP =
Standard Essential Patent) nyilvanitottak.

2014 végén az IP Bridge el8szor targyalt a HTC-vel az SEP-portfélidval kapcsolatos li-
cencmegallapodas tigyében. Majdnem két évig tartd, végiil eredménytelen targyalas utin
az IP Bridge 2016. szeptemberben a Mannheimi Keriileti Bir6sagnal bitorlasi pert inditott,
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tajékoztatast és elszamolast, valamint kartéritési jogosultsag megallapitasat kérve. Kezdet-
ben az IP Bridge nem kért birosagi végzést. A per meginditasa el6tt két licencajanlatot adott
at a HTC-nek, amelyekre az utobbi két ellenajanlatot tett; ezeket azonban az IP Bridge tul
alacsonynak itélte és elutasitotta.

A szabadalmi per meginditdsa utdn az IP Bridge 2017. aprilisban és 2018. februdrban
tovabbi két licencajanlatot tett, majd a masodik utan 6t nappal tdjékoztatta a birésagot. Egy
titoktartasi megéllapodast koveten, 2018. aprilis 11-én az IP Bridge atadta a HTC-nek
harmadik felekkel az SEP-portféliéra vonatkozdan kotétt licencmegallapodasait, és a HTC
szamara 2018. aprilis 18-ig egy hetet adott legutdbbi licencajanlatanak elfogadasara. Erre a
HTC arrol tajékoztatta az IP Bridge-et, hogy egy kiils6 szakértot bizott meg a harmadik fe-
lekkel kotott licencmegéllapodasok elemzésére, és hogy az ajanlat értékeléséhez tobb iddre
lenne sziiksége. Az IP Bridge 2018. 4prilis 24-én 2018. mdjus 7-ig kérte a HTC reagaldsat
legutolsé licencajanlatara. Az 2018. majus 2-an kozolte, hogy akkor tervezi valasz adésat,
amikor a kiils6 szakért6t6l megkapja annak végsé szakvéleményét.

2018. méjus 15-én az IP Bridge tovabbi beadvanyt nyujtott be a birésagnak, és végzés
meghozatalat kérte. Szobeli targyaldsra az tigyben 2018. julius 13-an keriilt sor. Ezt kovets-
en az IP Bridge 2018. julius 27-én egy masik licencjavaslatot tett, és az eljaras felfiiggesztését
javasolta, ha a HTC elutasitja ennek az utolsé ajanlatnak a megfontolasat. A HTC azonban
nem kérte a birosagtol az eljaras felfiiggesztését.

A Mannheimi Keriileti Birosag végzésében azt allapitotta meg, hogy a’737-es szabadalmat
a HTC bitorolja, és elutasitotta az eljaras felfiiggesztésére vonatkozd kérelmet arra tekintet-
tel, hogy Németorszagban a "737-es szabadalom ellen parhuzamosan egy megsemmisitési
eljarast inditottak. A birdsag elrendelte, hogy a HTC adjon tédjékoztatast és elszamolast,
és eldirta, hogy a HTC koteles kdrtéritést adni. A birésag azonban elutasitotta az ligyet
lezard végzés kiadasat, mert a HTC eredményesen védekezett arra hivatkozva, hogy az IP
Bridge licencajanlata nem felelt meg a FRAND (fair, reasonable and non-discriminative =
tisztességes, észszerli és nem diszkriminativ) feltételeknek. Ilyen vonatkozasban a birésag
elutasitotta az IP Bridge keresetét.

A birésag véleménye szerint a *737-es szabadalom a piacon uralkodé helyzetet biztosit.
Az LTE-technolégia ugyanis nem helyettesitheté korabbi szabvanyok szerinti technologia-
val, mert lényegesen gyorsabb adatatvitelt biztosit.

Az IP Bridge azonban nem teljesitette a Huawei v. DTE-tigyben a CJEU éltal hozott d6n-
tés szerinti kotelezettségeit, ezért magatartasa nem volt FRAND.

Az IP Bridge 2018. aprilis 11-én adta at a HTC-nek utolsé licencajanlatat. A birésag tul
rovidnek itélte az IP Bridge altal valaszadasra adott 22 nap id6t ahhoz, hogy a HTC megfe-
lel6 valaszt vagy ellenajanlatot dolgozhasson ki.

A birésag ilyen vonatkozasban az IP Bridge magatartasat helytelennek mindsitette. Ha
az SEP-szabadalom tulajdonosa FRAND-vonatkozast kotelezettségeinek teljesitése nélkiil
nydjt be a birdsagnak keresetet végleges dontés irant, ez a keresete visszaélésnek mindsiil,
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ha és ameddig nem tesz elegend§ eréfeszitést ,,nyomasgyakorlas nélkiili targyalasi helyzet”
létrehozasara. A német polgdri eljaras szabalyai nytjtanak ilyen lehet6séget, példaul a 251.
cikk alapjan. Az IP Bridge azonban ilyen vonatkozasban nem nyujtott be beadvanyt. A fel-
fiiggesztésnek csupan a javaslata a birdsag szemében nem volt elegend6 a német polgari
eljaras szabalyai alapjan.

Németorszagban jelenleg vitatott, hogy az SEP-szabadalom tulajdonosanak milyen idé-
keretben kell licencajénlatot tennie egy folyamatban levé perben, miutan kérte a birdsagtol
donté hatarozat kiadasat. A Mannheimi Keriileti Birdsag 7. tanacsa a vizsgélt tigyben a
kielégité6 FRAND-licencadasi ajanlat megtételéhez adott, 2018. aprilis 11-t6l a szdbeli tar-
gyalas 2018. jalius 13-i idépontjaig eltelt mintegy harom hénapot elegendének tartotta az
ajanlat gondos vizsgalatahoz. Az IP Bridge azonban nem teljesitette idében a kereset be-
nyujtasara vonatkozd kotelezettségét.

B) A T 0831/17 tigyben az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office)
3.5.03 sz. muszaki fellebbezési tandcsa a kovetkez6 harom kérdést intézte a Bévitett Felleb-
bezési Tanacshoz.

1. A fellebbezési eljarasban korlatozva van-e az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 116.
cikke szerint egy szdbeli targyalas lefolytatasanak joga, ha a fellebbezés els6 pillantas-
ra nem engedheté meg?

2. Haaz 1. kérdésre a valasz igenld, elsé pillantasra megengedhetetlen-e ilyen értelem-
ben a szabadalmat engedélyez végzés elleni olyan fellebbezés, amelyet egy harmadik
tél az ESZE 115. cikke értelmében nyujtott be, és amelyet azzal az érveléssel alapoztak
meg, hogy az ESZE keretében nincs mas jogorvoslat a vizsgalati osztaly dontése ellen,
nem véve figyelembe a harmadik félnek az ESZE 84. cikkének allitolagos megsértésé-
re vonatkozd kifogasait?

3. Ha avalasz az els6 két kérdés valamelyikére nemleges, tarthat-e a tanacs szdbeli tar-
gyalast Haarban anélkiil, hogy megsértené az ESZE 116. cikkét, ha a fellebbez6 fél ezt
a helyet azon az alapon kifogasolja, hogy az nincs 6sszhangban az ESZE-vel, és azt
kéri, hogy a szdbeli targyalast helyezzék at Miinchenbe?

A fellebbezési tanacs nézete szerint az ESZE 112(1)a) cikke alapjan a szdbeli targyalas
szinhelyének kérdését helyesnek tlinik a Bovitett Fellebbezési Tanacsahoz felterjeszteni,
mert a kérdés alapvet fontossagu nagyszamu fellebbezési eljaras tigyében, és megvalaszo-
lasa a torvény egységes alkalmazdsanak biztositdsat szolgalna, a fellebbezési tanacs pedig
azt gondolja, hogy sziikséges ebben az iigyben a dontés.

A fellebbezési tanacsnak nagy bizalma volt a T 1012/03 sz. és a T 689/05 sz. korabbi
dontésekben, amelyek szerint a szébeli targyalasokon valé meghallgatas joga nem csupan a
puszta meghallgatds jogat oleli fel, hanem azt a jogot is, hogy a helyes helyszinen lehessen
el6adni az érveket. A helyes helyszin nem 6nmikédéen az ESZE 6(1) cikkében emlitett Eu-
répai Szabadalmi Szervezet székhelye, hanem rendszerint az ESZE 6(2) cikkében emlitett
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helyszin, ahol az ESZE 15. cikkének értelmében az eljarasért felelds részleg székel, feltéve,
hogy e részleg helyszine sszeegyeztetheté az ESZE-vel (T 1012/03 sz. dontés 41. és kovet-
kezd indokolasai; T 689/05 sz. dontés 5. 3. indokolasa).

A fellebbezési tanacs nézete szerint a kérdés eldontése lényegileg attol fiigg, hogy vajon az
ESZH elnoke vagy az Eurdpai Szabadalmi Szervezet Adminisztrativ Tandcsa, amely meg-
hatalmazta az elnokot 4j hivatali épiilet bérlésére, és igy jovahagyta a fellebbezési tandcsok
attelepitését Haar helységbe, rendelkeztek-e hataskorrel ahhoz, hogy az ESZE 15. cikke ér-
telmében az ESZE 6(2) cikkében és a kozpontositasi protokoll 1(3)a) szakaszdban emlitett
helyszineken kiviilre telepitsék at a hivatal részlegeit, vagy vajon az ESZE 6(2) cikkét agy
kell-e értelmezni, hogy ,,Miinchen” nem ilyen nevii varos, hanem a nagyobb miincheni
korzet. A tandcs nyilvanvaléan a ,,Miinchen” név sziik értelmezését tartja helyesnek.

A tanacs megjegyezte tovabba, hogy nem ismert az a pontos érvelés, amellyel az elnok
2016-ban kifejezte azt a nézetét, hogy a fellebbezési tanacsok athelyezése Miinchen varos
hatarain kiviili helyre 6sszhangban van az ESZE-vel; ezért még nem nyilvanitott véleményt
errél a kérdésrél, de nyilvanvaléan kellden megtamadhatonak és fontosnak tartja ezt a kér-
dést ahhoz, hogy a Bévitett Fellebbezési Tanacshoz utalja.

Annak idején szamos cikk jelent meg errdl a kérdésrél, és olyan véleményt is lehetett
olvasni, hogy a fellebbezési tanacsok atkoltoztetése Haarba legalabb részben annak tulaj-
donithatd, hogy a hivatali elnok nincs megelégedve azok egyes dontéseivel. Gyakorlatilag
senki sem tartotta hihetének azt a hivatalos mentegetézést, hogy a fellebbezési tanacsok
a kikoltozése az Isar-menti épiiletbdl hozzdjarulhat fiiggetlenségiik latszatdhoz. Egyébként
a targyalasi szobdk még mindig a régi épiiletben vannak, és nem tlinik ugy, hogy azokat
gyakran hasznalnak.

Az ennek a beszamolonak az alapjat képezé cikket 15 hozzaszolassal egytitt volt médunk
olvasni. A hozzaszélasok koziil az egyik legrovidebbet és leghasznosabbnak latszot némi
roviditéssel aldbb kozoljiik.

»Az egyetlen moédja annak, hogy az Eurépai Szabadalmi Hivatal fellebbezési tanacsait
fiiggetlenné tegyék, az ESZE 15(f) és (g) cikkének torlése és az ESZE 6(2) cikkébe valo beik-
tatasa lenne. Az utébbinak a szévege ekkor igy lenne olvashaté:

’A Szervezet szervei a kovetkezok:

(a) az Eurdpai Szabadalmi Hivatal;

(b) a fellebbezési tandcsok és a Bovitett Fellebbezési Tanécs;

(c) az Adminisztrativ Tanécs’

Ez a modositas revizios konferenciat kivan, mert az Adminisztrativ Tandcsnak az ESZE
33(1)(b) cikkében foglalt hataskorén kiviil esik”

Nem lehet kétséges, hogy a szakma valamennyi képvisel6je érdeklédéssel varja a Bévitett
Fellebbezési Tandcs dontését.

A beszamolo6 alapjat képez6 cikk cime: ,,Das HAAR in der Suppe’, aminek magyar fordita-
sa: ,,A hajszal alevesben”. A ,,das Haar” német sz6 magyar jelentése ,,haj, hajszal”. Csakhogy
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van egy csavar a cimben, mert a Haar sz6 végig nagybettivel van irva, ami egyértelmten utal
arra, hogy itt a probléma a Haar nevii, Miinchen kozelében levd helységgel kapcsolatban
merflt fel, amit a cikk tartalma teljes mértékben igazol is.

C) 2019. januar 14-én Németorszagban életbe 1épett az Gn. védjegyjog-modernizacids tor-
vény (Markenrechtsmodernisierungsgesetz). Igy a német gyakorlat bucstt vett a német
védjegytorvény néhany sajatossagatol, és jobban dsszhangba keriilt az eurdpai unids véd-
jegyjoggal.

A védjegyjogi véltozasokat targyalo cikkek gyakran emelik ki az 4j és kiilonleges védjegy-
formakat. A gyakorlatban azonban ezeknek a kiilonleges védjegyformaknak, igy a szag- és
tapintdsi védjegyeknek csekély a jelentéségiik. Tisztan gyakorlati okok miatt a felhasznaldk
tovabbra is a sz0- és abras védjegyeket hasznaljak.

Ezzel szemben egyéb valtozasoknak nagyobb jelentdségiik van a napi munkdban. Az (j
torvény egységesitést hoz a védjegyek oltalmi idejében, valamint véltozasokat a felszdlalasi
eljarasban, és megujitja a torlési eljarast. A német jogba is bevonul az Eurépaban mar beve-
zetett szavatossagi védjegy: egyik formdja a védjegyjogilag kialakitott mindségi pecsétnek.
Egyszerlisodik a vamiigyi lefoglalds keretében a védjegyjogokra valo hivatkozas, és ponto-
sabban definidljak az tizleti megjelolésektdl valo elhatarolast.

A mindennapi gyakorlat szempontjabol az alabbi valtozasok a legfontosabbak.

- Napra pontos oltalmi idé
Csekély valtozas, amely azonban komoly jelentséggel bir a védjegygyakorlatban: mig
egy védjegy oltalmi ideje mostanaig a honap végétdl szamitott 10 év volt, az oltalmi id6t
ezentul — 6sszhangban a legtobb allam eddigi gyakorlataval — napra pontosan szamit-
jak. A mar lajstromozott védjegyeknél semmi nem valtozik, mig az 4j lajstromozasoknal
az oltalmi id6 a bejelentés napjatol szamitott tiz év.

- Kombindlt felszolaldsok
Védjegysorozatok vagy hasonlé védjegyek nagyobb csaladjainak birtokosai azzal a ne-
hézséggel voltak kénytelenek szamolni, hogy a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal
(Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) el6tt a felszolalast csak egyetlen jogra le-
hetett alapozni, igyhogy a felszélalasi dij megtobbszor6z6dott, ha az eljarast tobb jog el-
len kellett meginditani. A koltségek ugyan a jovében is novekednek a felszolalas targyat
képezd védjegyek szamaval, azonban a dij csak mérsékelten: védjegyenként 50 eurédval
novekszik.

- A ,csuszo” haszndlati idétartam megsziinése
A reform megsziinteti a német felszolalasi eljaras egy kellemetlen vonasat, amely abban
allt, hogy bizonyos helyzetekben a kifogasolt védjegy hasznélatat a kifogdsolasi dontés
el6tti 6t évben kellett igazolni. Minthogy az ilyen eljarasok minden tovabbi nélkiil el-
hazodhatnak, mostandig fennallt a veszély, hogy a valamivel korabbi datumu hasznalati
igazolasok az eljaras alatt hasznalhatatlanna valnak anélkiil, hogy erre valamilyen utalds
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tortént volna, ami az eljaras varatlan elvesztéséhez vezethetett. A jévében egységesen a
kifogasolt védjegy benyujtasi napja el6tti 6t évet fogjak figyelembe venni.

- Hivatali torlési eljards
A felszolalasi hataridé letelte utan harmadik személyek sajat védjegyeiket egy Gj véd-
jegybejelentés ellen csak birdsagi torlési eljardssal tudtak érvényesiteni. A jovében Né-
metorszagban is igénybe lehet venni ehhez hivatali torlési eljarast, miként ez példaul az
eurdpai védjegyek szamdra korabban is lehetséges volt. Minthogy azonban a hivatalnak
ehhez komoly el6késziileti munkakat kell végeznie, ez a valtozas csak 2020. majusban
fog hatélyba 1épni.

- Nemgzeti szavatossdgi védjegy
Uj védjegy-kategdriaként bevezetik a nemzeti szavatossagi védjegyet (a védjegyek és a
kollektiv védjegyek mellett). Ez kiterjesztheté nemzetkozi védjeggyé is.

- Felszblalas
A felszolalasi eljarasban szamos véltozast vezettek be. Kiilonb6z6 korabbi jogok alapjan
is lehetséges felszolalast benyujtani. Kordbban ez csak tobb felszélalasi eljardssal volt
lehetséges.
Bevezettek egy két hdnapos megegyezési (,,cooling-off”) idétartamot, amely a felek ko-
z0s kérelme alapjan meghosszabbithato.
A tényleges hasznalatot teljes mértékben igazolni kell; erre a célra felhaszndalhaté a hite-
les irasbeli nyilatkozat (nincs sziikség eskii alatti nyilatkozatra).
A valtozasokat osszefoglalva megallapithatd, hogy a védjegytulajdonosok oltalmi kore
célzatosan béviilni fog, illetve konnyebb lesz a védjegyre valé hivatkozas.

D) A németorszagi leghiresebb kastély feletti védjegyvita, amely évekig tartott, 2018. szep-
tember 5-én befejez6dott az Eurdpai Uni6 Birésaganak dontésével.

A kérelmez6 egy emléktargyakkal és ajandéktargyakkal foglalkozd bejegyzett szovetségi
tarsasag (BSGE) volt, amely a Bajor Szabadallam altal az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalanal
lajstromoztatott NEUSCHWANSTEIN szévédjegyet tamadta meg. A Bajor Szabadédllam mar
2005-ben benyujtott kérelmet ennek a szévédjegynek a Német Szabadalmi és Védjegyhi-
vatalnal valo lajstromozasa irant, és 2011-ben arra uniés védjegyoltalmat kapott. A CJEU
dontése ellentmond a kérelmezd azon éllitasdnak, hogy a NEUSCHWANSTEIN szovédjegy
olyan informaciét tartalmaz, amely f6ldrajzi eredet megjel6lésére szolgal, mert f6ldrajzilag
helyhez kotheto.

Korabbi esetekben ez sokat targyalt kérdés volt. Az EUIPO fellebbezési tanacsa 2015-ben
megallapitotta, hogy Neuschwanstein , foldrajzilag helyhez kothetd”, de nem egy ,,foldrajzi
hely”, mert a hely 6 funkcidja a kulturalis 6rokség megérzése, nem pedig emléktargyak és
szolgaltatasok el6allitasa vagy forgalmazdsa. A tandcs azt is leszogezte, hogy a vonatkozd
kozonség felismerné, a NEUSCHWANSTEIN megjel6lésti valamennyi drut a Bajor Szabadal-
lam ellenérzése alatt gyartottak, forgalmaztik vagy szolgaltattdk.
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A kérelmez6 ennek ellentmondott: szerinte a Neuschwanstein kastély egyértelmten és
Osszetéveszthetetleniil helyhez kothetd, és a birdsag véleményével ellentétben kiilonbozik
egy rendes muzeumtol, amelyet meghataroznak a benne bemutatott kiallitasi targyak, ame-
lyeket — ellentétben a Neuschwanstein kastéllyal — at is lehet helyezni. Emellett az eredeti
dontés ellentmond a CJEU 1999. évi ,Chiemsee”-dontésének, mert a célzott kozonség olyan
arukat vasdrol, amelyek a Neuschwanstein kastélyra mint vilaghir( turistakézpontra utald
NEUSCHWANSTEIN jelzéssel vannak elldtva. A BSGE szerint a ,,Neuschwanstein” cimke a
turistak szamara kizarolag emlékeztet6ként szolgal az érdeklédés és eladas helyére. A cél-
csoport szamara kozombos, hogy ki az el6allito.

Ennek megfeleléen a kifogésolt védjegy mentes minden megkiilonboztetd jellegtél. Igy
a védjegy egy korkords érv, mert a NEUSCHWANSTEIN védjegy nem csupan a kastélyt jeloli
mint muzeumot, hanem a kifogasolt védjegyet magit is.

Dontésében a CJEU elutasitotta a BSGE 4ltal inditott keresetet, és a fétanacsnok érvelését
kovetve kifejtette, hogy dltalanos érdek a foldrajzi arujelz6k szabadon tartasa, mert befolya-
solni lehet a fogyasztok kedvezményeit. A dolog lényege azonban nem az aruk termelésé-
nek vagy a szolgéltatdsok nyujtasanak a helye, ugyhogy a kifogasolt védjegy nem nyujthat
semmiféle jelzést a védett aruk és szolgaltatasok foldrajzi eredetérdél. A CJEU arra is utalt,
hogy a nizzai osztalyozas nem ismer ,,emléktargycikkek” arut vagy szolgaltatasi osztalyt.

Pontosan azért, mert a vitatott védjegy nem leird jellegti, a Bajor Szabadallam nincs ki-
zarva abbdl a lehet6ségbdl, hogy folyamodjon azon muizeumhely nevének a lajstromozta-
tasaért, amelynek unios védjegyként a tulajdonosa, mert a 207/2009 sz. rendelet elvileg ezt
nem zarja ki.

A birdsagnak az a megallapitasa, hogy a kifogasolt védjegy nem deszkriptiv az aruk és
szolgaltatasok foldrajzi eredetére nézve, nem mond semmit a védjegy disztinktiv jellegé-
rél; ellenkezéleg, ez sziikséges feltételt képez egy olyan védjegy lajstromozasahoz, amely
gyenge megkiilonboztets jelleggel rendelkezik. A megtamadott védjegy éppen azért, mert
nem deszkriptiv, folyamodhat kozosségi védjegyként valo lajstromozas irant. Ezért nincs
526 korkoros érvelésrol.

Az a tény, hogy a jelen esetben a Bajor Szabadallam a bejelentd, az tigyben mellékes,
mert védjegybejelentéként ugyanazok az elvek vonatkoznak egy dllamra, mint a piac mas
szerepldire.

Palesztina

A Yildiz Holding Anonim Sirketi (Yildiz) egy torok vallalat, amely Torokorszagban és vilag-
szerte, igy Palesztinaban is birtokosa a TORINO védjegynek (1. dbra) a 30. aruosztalyban. A
vallalatnak tudomasara jutott, hogy 2016. augusztus 16-an egy Ahmad Arafat Azmi Qaraeen
nevil személy a Ramallahi Védjegyhivatalban kérelmet nyujtott be az abrds TORINO védjegy
(2. abra) lajstromozasa irant a 30. aruosztalyban.
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TORINO

1. dbra

A hivatal a bejelentést 2017. 4prilis 26-an publikalta a hivatalos kozlonyben. A Yildiz a
kovetkezd indokok alapjan felszélalt a bejelentés ellen:

- aszOvegezés és a kiejtés mindkét védjegy esetében hasonlo;
a két védjegy esetében az drujegyzék is hasonld;
- afelszolalo vallalat jol ismert és aktiv 1989 6ta;

- az 1. abra szerinti TORINO védjegy korabbi hasznalata és korabbi birtoklasa 2012 o6ta
vilagszerte ismert, ideértve Palesztinat is; és
- afelszdlalas targyat képezé védjegy lajstromozasa ellentmond mind a palesztin véd-
jegytorvény, mind a nemzetkozi egyezmények rendelkezéseinek.
A felszolalo érveinek és bizonyitékainak tanulmdnyozasa utdn az elévizsgalo agy dontott,
hogy helyt ad a felszélaldsnak, és elrendelte a felszolalas targyat képezé bejelentés torlését a
védjegylajstrombdl.

Spanyolorszdg

A) E folydirat 2019. 4prilisi szamanak 145-146. oldalan hirt adtunk arrdl, hogy a Barce-
lonai Fellebbezési Birdsag 2018. aprilis 13-an két dontést hozott, amelyek megerdsitették
a Barcelonai 1. sz. és 4. sz. Kereskedelmi Birdsag Mundipharma részére ex parte kiadott
ideiglenes intézkedéseinek hatalytalanitasat. Az ideiglenes intézkedéseket a fajdalomcsil-
lapité oxikodon/naloxon termékekre vonatkozé generikumok elsé spanyolorszagi forgal-
mazasa ellen adtak ki, de az emlitett birésagok késébb arra a kovetkeztetésre jutottak, hogy
a Mundipharma 2 425 825 sz. (’825-0s) eurdpai szabadalma érvénytelen hozzaadott anyag
miatt. A cikk végén emlitettiik, hogy az érdemi fGeljarasok fiiggében vannak a 4. sz. Barce-
lonai Kereskedelmi Birosagnal.

Most arrol kaptunk hirt, hogy a 4-es sz. birdsag dontést hozott az érdemi féeljarasokban,
és elutasitotta a Mundipharma bitorlasi kereseteit, amelyeket az oxikodon és a naloxon két
generikus gyartdja ellen inditott.

Az érdemi kérdésekrol folytatott féeljarasokban az alperesek azt allitottak, hogy a ’825-6s
eurdpai szabadalom érvénytelen az alabbi okok miatt:
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- hozzaadott anyag;

- nem kielégit6 kinyilvanitas;

- ujdonsaghiany; és
feltalaloi tevékenység hidnya.

A hozzaadott anyaggal kapcsolatban az alperesek a kévetkezdékkel érveltek.

- Az engedélyezett szabadalom igénypontjai olyan kombindcios jellemzdkre vonatkoz-
tak, amelyeket az eredetileg benyujtott bejelentés killonalloan nem targyalt.

- Az engedélyezett szabadalom igénypontjai a benyujtott eredeti bejelentés megenged-
hetetlen altalanositasat tartalmaztak, mert elhagytak az eredeti bejelentés lényeges
vonasait.

- A szabadalmasnak az az érve, hogy az 1. igénypont jellemz6inek sajatos kombinacidja
a benyujtott bejelentés példaibdl szarmazik, kozbensé altaldnositashoz vezetne.

A szabadalmas ellenérvelése azt allitotta, hogy az igényelt Osszes jellemzd el6nyds jel-
lemzé volt a benyujtott bejelentés oltalmi korén belil, és igy egyértelmi kitanitast képe-
zett, amely az igényelt jellemz6k sajatos kombinacidjahoz vezetett. A Mundipharma az
egyik aligénypont kapcsan segédkérelmet is benyujtott egy késleltetett felszabaduldst gyo-
gyaszati készitményt igényelve, amely 20 mg oxikodon-hidrokloridot és 10 mg naloxon-
hidrokloridot tartalmaz.

Roviddel a szobeli targyalas el6tt az Eurdpai Szabadalmi Hivatal felszolalasi osztalya be-
jelentette a “825-6s eurdpai szabadalom megvonasat hozzaadott anyag miatt.

A 4-es sz. Barcelonai Kereskedelmi Birdsag helyt adott az alperesek ellennyilatkozatanak,
és a szabadalmat megvonta egy olyan dontéssel, amelyet harom barcelonai szabadalmi biré
hozott.

A dontés el6szor a megadott szabadalom 1. igénypontjanak Gsszes jellemzdjét elemezte
— nevezetesen:

- az oxikodon-hidroklorids¢ kivalasztasat;

- analoxon-hidrokloridso kivalasztasat;

- az oxikodon-hidroklorid mennyiségét (10-150 mg);

- analoxon-hidroklorid mennyiségét (1-50 mg); és

- asajatos 2:1 ardnyt.

A birésag megallapitotta, hogy az eredeti szabadalmi bejelentésben nem volt utalds arra,
ami a végiil igényelt 6telemes sajatos kombindcidhoz vezetett. Ezért az 1. igénypont jellem-
z6inek kombindacidja nem volt kozvetleniil és egyértelmiien levezethetd vagy szarmaztatha-
to egy szakember altal.

A dontés kifejtette tovabba, hogy a ’825-0s eurdpai szabadalom igénypontjai megenged-
hetetlen altalanositast tartalmaztak, mert a benytjtott bejelentésben kinyilvanitott talal-
many lényeges elemeit elhagytak.
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A birésag feleslegesnek talalta, hogy tovabb foglalkozzon az alperesek éltal eléadott to-
vabbi érvénytelenségi okokkal (vagyis a nem kielégité kinyilvanitassal, az ujdonsaghiannyal
és a feltalaldi tevékenység hianyaval).

A birdsag vizsgalta a Mundipharma segédkérelmének érvényességét is, és megéllapitotta,
hogy jellemz6 kombinacidinak kivalasztasa és elfogadhatatlan altalanositas miatt a segéd-
kérelem is hozzaadott anyagot tartalmazott.

A birdsag a fenti okok miatt 2018. december 19-én elutasitotta a Mundipharma bitorlasi
keresetét. E dontés ellen a Mundipharma nem fellebbezett, igy a szabadalommegvonas Spa-
nyolorszagban végleges.

B) 2019. janudr 14-én hatélyba lépett a 2001. évi védjegytorvény reformja, amelynek a célja
az volt, hogy a spanyol torvényt 6sszhangba hozza a 2017/1001 sz. unids rendelettel, és ez-
altal a torvényt korszertsitse.

A modositott térvény f6bb rendelkezései roviden a kovetkezok.

- Barmely természetes vagy jogi személy, tekintet nélkiil nemzetiségére vagy székhelyé-
re, jogosult védjegy vagy kereskedelmi név lajstromozasat kérni.

- A megkiilonboztetd jelzés abrazolasa torténhet barmilyen eszkozzel, amely lehetévé
teszi az engedélyezett oltalom egyértelmd és pontos meghatarozasat.

- A lajstromozast gatlo abszolut okok korét kiterjesztették a megkiilonboztetd jelzések
olyan tipusaira, amelyek kimondottan utalnak a terméknek 1ényeges értéket adé alak-
ra vagy egyéb jellemzdre.

- Megsztinik a jol ismert vagy notdrius védjegyek kategéridja, és helyére csak a hires
védjegyek 1épnek, e kategdriahoz az sziikséges, hogy ne csupan a sajatos piaci szektor,
hanem az dltalanos k6zonség is ismerje 8ket.

- A médositott torvény bevezeti a licencvevék jogat felszdlalas benyujtasara.

- A lajstromozasbol szarmaz6 tiltasi jog (ius prohibendi) nem érinti azokat a jogokat,
amelyeket harmadik személyek szereztek a lajstromozott védjegy bejelentési vagy el-
s6bbségi idépontja el6tt.

- Egy lajstromozott védjegy tulajdonosa jogosult az ezen védjegy altal nyujtott oltalmat
olyan aruk ellen is gyakorolni, amelyek harmadik orszagbdl jonnek, és — bar nem
bocsatottak ket szabad forgalomba — olyan jelzést viselnek, amely azonos vagy lat-
sz6lag azonos a lajstromozott védjeggyel. Igy tehat megsziinik az a kivetelmény, hogy
bizonyitani kell, miszerint ezek az aruk spanyolorszagi forgalmazasra vannak szanva.

Svdjc
A) A vilaghir(i angol gépkocsigyartd Bentley Motors (Bentley) 2013 oktdberében Svajcban

lajstromoztatni kivanta a BENTLEY logot és nevet, tobbek kozott az drakra vonatkozo 14.
aruosztalyban is. Egy Montres Helvetia nevu kisebb vallalat 1988-ban lajstromoztatta a
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BENTLEY védjegyet az ,,0rdk és éraalkatrészek” aruosztalyban. A védjegyet azdta tobbszor
eladtdk tovabbi cégeknek. A svajci védjegy akkori tényleges birtokosa 2014-ben felszélalt a
14. aruosztilyban az angol cég javara valé lajstromozas ellen.

A svijci védjegytorvény 35a cikke szerint a Szellemi Tulajdon Szévetségi Intézetnél
(Eidgenossisches Institut fiir geistiges Eigentum, EIGE) barki kérheti egy védjegy teljes
vagy részleges torlését, ha azt 6t egymast kovetd éven keresztiil nem hasznaltak. Minthogy
a svajci BENTLEY védjegyet 2009. oktdber 5. és 2014. oktdber 5. kozott Svéjcban nem hasz-
néltak, a Bentley eredményesen hivatkozhatott a svajci védjegy hasznalatdnak hidnyara, és
az EIGE 2015. szeptember 11-én elutasitotta a Bentley javéra torténé lajstromozas elleni
felszélalast. Ennek alapjan a Bentley a Fribourgi Kantoni Birésagnal hasznalat hianya miatt
kérte a svajci védjegy torlésének megallapitdsat.

A birdsag elutasitotta a keresetet azzal az indokoldssal, hogy a megtamadott védjegy egy
»kiviteli védjegy” (Ausfuhrmarke). Az ilyen védjegy esetében a svdjci védjegytorvény 2.
cikkének 11. bekezdése szerint a védjegy hasznalatat jelenti, ha azt Svdjcban viszik fel az
arukra, amelyeket azutan kiilf6ldon alkalmazasi céljuknak megfeleléen forgalmaznak, ami
a birdsag nézete szerint ebben az esetben megtortént. E hatarozat ellen a Bentley a Szovet-
ségi Birdsagnal (Bundesgericht, BG) nyujtott be fellebbezést.

A BG-nek azt kellett vizsgalnia, hogy a védjegy akkori tulajdonosa valdban élvezte-e a
kiviteli védjegyekre vonatkozo szabdlyozast, és teljesiiltek-e a hasznélatra vonatkoz¢ eléfel-
tételek. A BG részletesen kifejtette, hogy sztlikebb értelemben a védjegytorvény 2. cikkének
11. bekezdése nem képez kivételt, hanem csupan azt a tényt veszi figyelembe, hogy a kiza-
rélag exportra szant termékek Svajcban nem keriilnek forgalomba. A torvény a megfeleld
védjegyek szamara a belfoldi hasznalati kényszer korlatozasat engedi meg.

Ezt kévetéen a BG azt vizsgalta, hogy a védjegyet a torvény értelmében Svéjcban vitték-e
fel az arukra. Erdekes mddon a svéjci BENTLEY védjegyet az ordk szamlapjdra kiilfoldon
vitték fel. A védjeggyel ellatott szamlapot azonban ezutan Svajcban szerelték fel az drakra,
mieldtt a készterméket exportaltak. A BG nézete szerint a védjegynek a késztermékre vald
felvitele a mérvadd, ami a vizsgalt esetben valdjaban kiilfoldon tortént. Ennek kovetkezté-
ben a BG megeroésitette a Fribourgi Kantoni Birdsag vonatkozé megallapitasait.

Ezt kovetGen a BG azt vizsgalta, hogy a BENTLEY kiviteli védjegyet kiilfoldon funkci-
ojanak megfelelGen, vagyis védjegyként hasznaltak-e. Ehhez a védjegyet nyilvanosan kell
hasznalni. A védjegyet azonban egy vallalatcsoporton beliil az egyes tdrsasagok egymas ko-
z0tt mozgattak, vagyis nem hasznéltak nyilvanosan, ami nem felel meg a védjegy nyilvanos
hasznalatanak.

Végill a BG megallapitotta, hogy a kantoni birdsag itélete nem tartalmaz utaldst arra,
miszerint a csoport vallalatai késébb harmadik félnek eladtak és igy valoban piacra vitték-e
a kapott drakat. Erre vonatkozdlag a svajci védjegy birtokosa nem szolgaltatott megfeleld
bizonyitékot. Igy a svajci védjegyet ténylegesen nem hasznalték, vagyis a Bentley keresetét
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jogtalanul utasitottak el. Ezért a BG 2018. julius 4-i itélete a svajci BENTLEY védjegyet sem-
misnek nyilvanitotta, és elrendelte a védjegy torlését a védjegylajstrombol.

B) A Szovetségi Legfelsdbb Birdsag és a Szovetségi Adminisztrativ Birdsdg nemrég iitk6z6

dontéseket hozott vitatott csaladnevekkel kapcsolatos, latszélag hasonlé tigyekben.

a)

b)

A Szovetségi Legfels6bb birésdg dontése

Dontésében a birdsag megallapitotta, hogy a Bachman Rechtsanwiilte név nem hasonlit

megtévesztden a kordbbi Pachmann Rechtsanwilte AG névhez. A német Rechstanwilte

(agyvédek) kifejezés tisztan leird jelleg.

A birésag azt allitotta, hogy csaladnevek hasznalata vallalati nevekben megengedhetd

akkor is, ha a csaladnevet egy olyan vallalatnévben hasznaljak, amely ugyanabban az

iparagban tevékeny.

Ebben az esetben mindkét vallalat jogi szolgéltatasokat végzett. Az tigyvédek gyakran

hoznak létre cégneveket olyan modon, hogy a ,Rechstanwilte” kifejezést egy csalddnév-

vel tarsitjak bizalom keltése érdekében. Az tigyvédeknek érdekiik, hogy csalddneveket

hasznaljanak cégiik elnevezésekor. A birdsag feltételezte, hogy a svajci kozonség képes

lenne megkiilonboztetni a két nevet, mert

- mindkét név kezdbbetdje eltérd, és

- a,Bachman” gyakori csaladnév Svéjcban, mig a ,,Pachmann” nem az.

A Szovetségi Adminisztrativ Birésdg dontése

Ez a birdsag egy hasonld esetben egy felszolalasi eljarasban azt allapitotta meg, hogy a

MEISTER és a ZEITMEISTER védjegy, amelyeket egyarant a 14. aruosztalyban lajstromoz-

tak, megtévesztéen hasonlo.

Az alsé fokon az EIGE azzal érvelt, hogy a ,,Meister” (mester) sz6 minéséget vagy meg-

becsiilést jelentd kifejezés, és ezért a régebbi MEISTER védjegy gyenge megkiilonboztets-

képességgel rendelkezik. E megallapitds alapjan az EIGE azon a véleményen volt, hogy

a ,,Zeit” (id6) hozzaadott elem elegendd volt ahhoz, hogy a kozonség szamara lehetévé

tegye a két védjegy megkiilonboztetését.

A birésag azonban mds véleményen volt azon az alapon, hogy:

—  a MEISTER védjegyet szamos év ota széles korben hasznaljak, és az ennek kovetkez-
tében rendes megkiilonboztet6képességre tett szert; és

- asvdjci kozonség szamara a ,Meister” sz nem csupan mindséget vagy elismerést,
hanem egy csaladnevet is jelent.

Ezen érvek alapjan arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a két védjegy megtévesztéen ha-

sonlo.

14. (124.) EVFOLYAM 4. SZAM, 2019. AUGUSZTUS
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Svédorszig

A Szabadalmi és Kereskedelmi Fellebbezési Birdsag 2019. januar 29-én doéntést hozott a
Sandoz v GD Searle LLC (Searle)-iigyben a darunavirre vonatkozo kiegészit6 oltalmi tand-
sitvannyal kapcsolatban hozott ideiglenes intézkedés iigyében.

A dontés kifejti, hogy a kiegészité oltalmi tanusitvanyok (supplementary protection
certificates, SPCs) érvényességi feltételezést élveznek ideiglenes intézkedésre vonatkozo
dontések céljara, ugyanugy, mint a szabadalmak. A jelen eljarasban azonban a birésag meg-
allapitotta, hogy a Sandoz, amely ellen az alséfoku birdsag ideiglenes intézkedést hozott,
eredményesen céfolta ezt a feltételezést.

A birdsag azokrdl a feltételekrdl is dontétt, amelyek mellett egy olyan hatéanyag, amely
egy Markush-csoportot (... egy vegyiilet kivalasztva az A-t, B-t, C-t ... tartalmazo csoport-
bdl) tartalmazé igénypont oltalmi kore ald esik, de konkrétan nincs kinyilvanitva, az alap-
szabadalom altal védettnek tekinthetd. Ezutan a birdsag azokat az elveket alkalmazta, ame-
lyeket a CJEU fejtett ki tjabb Teva-dontésében (C-121/17).

Az gy hattere, hogy a Searle birtokolt egy olyan szabadalmat, amely Markush-csoporttal
meghatarozott bizonyos vegytileteket igényelt, és ennek a szabadalomnak az alapjan Svéd-
orszagban a darunavirre SPC-t engedélyeztek. Nem volt vitatott, hogy a darunavir hato-
anyag az alapszabadalom oltalmi korébe esik, és a szabadalom érvényességét sem kérdd-
jelezték meg. A Sandoz azonban kifogast emelt azon az alapon, hogy az SPC-t nem kellett
volna engedélyezni, mert a darunavir nem volt konkrétan megemlitve a szabadalomban,
és a szabadalom els6bbségi napjan feltalaléi tevékenységre lett volna sziikség a darunavir
azonositasahoz és jellemzéséhez.

A Szabadalmi és Kereskedelmi Birdsdg ugy gondolkodott, hogy SPC-ket — hasonléan
a szabadalmakhoz — egy adminisztrativ eljarasban csupan a megadas feltételeinek alapos
vizsgélata utan engedélyeznek. Igy egy SPC ideiglenes intézkedésre vonatkozo eljardsokban
az érvényesség feltételezését élvezi, hasonldan a szabadalmakhoz.

A birésag a CJEU a Medeva-iigyben (C-322/10), az Eli Lilly-tigyben (C-493/12) és a Teva-
tigyben (C-121/17) hozott ideiglenes intézkedéseit idézte, és azokra a kovetelményekre
utalt, amelyeket a Teva-tigyben azonositott alapszabadalom kapcsan alkalmaztak annak
meghatdrozasara, hogy a termék a szabadalom oltalmi kore ald esik-e. A birosag elismerte,
hogy a CJEU el6tt fiiggott egy elézetes dontést igényls tigy arrdl, hogyan kell értelmezni
az SPC-rendelet 3(a) cikkét Markush-csoporttal megszovegezett szabadalmi igénypontok
esetén.

A birdsag azonban megallapitotta, hogy a Teva-kovetelmények altalanos jellegliek, és
mint ilyenek, Markush-csoportot hasznal6 igénypontok vonatkozasaban is alkalmazhatdk
az igényelt anyagok meghatarozasara.

Az gy tényeire térve kifejtette, hogy az alapszabadalom kozel szaz el6ny6s vegyiiletet irt
le, azonban a darunavir nem volt konkrétan emlitve sem névvel, sem képlettel. Az igényelt
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Markush-csoportban az egyik szubsztituens heterociklusos oxikarbonil-csoport lehetett. A
birdsag szerint igen nagy azoknak a vegyiileteknek a szama, amelyek — a darunavir mellett
— tartalmazzak az altalanos heterociklusos oxikarbonil-csoportot.

A vonatkozd SPC-t a Teva-iigyben hozott ideiglenes intézkedés el6tt engedélyezték, és
igy még nem vették figyelembe az ott alkalmazott kovetelményeket. A birosag azon a véle-
ményen volt, hogy az engedélyezés utani esetjogot figyelembe kell venni annak meghatd-
rozasakor, hogy cafolni lehet-e az érvényesség feltételezését. A Sandoz altal benyujtott, arra
vonatkozé bizonyiték alapjan, hogy a darunavirt csupan néhany évvel az alapszabadalom
els6bbségi id6pontja utan fejlesztették ki, és hogy ehhez feltalaléi tevékenységre volt sziik-
ség, a birdsag megallapitotta, hogy egy szakember valészintileg nem lett volna képes konk-
rétan azonositani a darunavirt a szabadalom els6bbségi idépontjaban a szabadalomban
rendelkezésre 4llo és a technika allasahoz tartozoé informacié alapjan. Ezért ugy dontott,
hogy a feltételek nem teljesiiltek ideiglenes intézkedés meghozataldhoz.

Itt megjegyezziik, hogy a birosag dontése nem volt egyhangi. A kisebbség nem vette
figyelembe azokat az elveket, amelyeket a Teva-dontésben fejtettek ki annak a kérdésnek
az eldontésekor, hogy mit kell olyan szabadalmak altal oltalmazottnak tekinteni, amelyek
Markush-csoportot tartalmazo igénypontokat hasznélnak SPC-k engedélyezésének céljara.

Sziria

A Yildiz Holding Anonim Sirketi (Yildiz) 2016. janudr 19-én kérelmet nyujtott be a Sziriai
Védjegyhivatalnal a PLADIS védjegy lajstromozasa irant a 30. druosztalyban. A hivatal a
bejelentést elutasitotta arra hivatkozva, hogy az hasonlit a kordbban lajstromozott BLADY
védjegyhez.

A Yildiz az elutasitds ellen fellebbezést nyujtott be a hivatal fellebbezési bizottsaga-
ndl arra hivatkozva, hogy a két védjegy nem hasonlo, és egyuttal bizonyitékot nyujtott
be, amely azt igazolta, hogy a pLADIS védjegyet korabban lajstromoztatta Sziridban.

A Dbizottsag elutasitotta a fellebbezést, és a védjegyhivatal dltal kiadott végzéshez
hasonlé dontést hozott.

Ezutan a Yildiz a Damaszkuszi Varosi Birésaghoz fordult, amely szakértdt bizott
meg annak megallapitdsaval, hogy a védjegyek hasonlok-e. A birdsag a szakért6i véle-
mény alapjan, tobb targyalds utdn a Yildiz javara dontott, és elrendelte a pLADIS véd-
jegy lajstromozasat.
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