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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A korszertsitett amerikai védjegytorvény 2021. december 18-an lépett hatalyba. Ez a tor-
vény felhatalmazza az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatalat (United States Pa-
tent and Trademark Office, USPTO), hogy mddositsa a védjegyekre vonatkozé gyakorlati
szabalyait, és ezzel tobb hasznos modot biztositson az olyan kérelmek és bejegyzések meg-
tamaddsara, amelyek nem bizonyitjdk a tényleges kereskedelmi hasznalatot. Ezek a kovet-
kezok:
1. ex parte torlési és tjboli vizsgalati eljarasok mint a kereskedelmi hasznalatra vonatko-
z6 pontatlan allitasokon alapuld lajstromozasok torlésének eszkozei;
2. a hasznalat hianyara vonatkozo allitas Gj alapja a Védjegyjogi Fellebbezési Tanacs
el6tt; és
3. atiltakozd levél kiildésének térvénybe iktatdsa. A tiltakozd levelek az 6sszetéveszthe-
tségre vonatkozé érveket is felhozhatnak.

a) Ex parte torlési és tijboli vizsgalati eljdardsok

Az ex parte torlési eljards a lajstromozds megtamadasara haszndlhaté azon az alapon,
hogy a védjegyet a kereskedelemben soha nem hasznaltak a lajstromozott druk és/vagy
szolgaltatasok egy részével vagy egészével kapcsolatban. A kérelmezd kérhet, az USPTO
igazgatdja pedig sajat kezdeményezésébdl indithat torlési eljarast a lajstromozas napjatol
szamitott harom és tiz év kozott egy jelentds kivétellel: 2021. december 27-ig torlési eljaras
volt kezdeményezhet barmely, legaldbb harom évvel korabbi lajstromozassal kapcsolatban.

Ezzel szemben a védjegytorvény 1. cikke szerinti olyan lajstromozasok tekintetében, ame-
lyek esetében a védjegyet a vonatkozo idépontban a kereskedelemben a lajstromozott druk
és/vagy szolgaltatasok egy részével vagy Osszességével kapcsolatban nem hasznaltak, lehe-
tdség van ex parte jboli vizsgalati eljarasra. Az 1(a) cikken alapul lajstromozasok esetében
az ,iranyadd nap” a bejelentés benyujtasanak napja; az 1(b) cikken alapuld lajstromozasok
esetében az ,iranyadd nap” a hasznalat allitdsara iranyulé mddositas benyujtasanak napja
vagy a hasznalati nyilatkozat benyujtasara nyitva allo hatarid6 lejarta (beleértve az osszes
jovahagyott meghosszabbitdst) koziil a késbbi. A kérelmez6 kérhet, az USPTO igazgatdja
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pedig sajat kezdeményezésébdl feliilvizsgalati eljarast indithat a lajstromozas napjat kévetd
els6 o6t év alatt.

A torlési és az Ujboli vizsgalati eljaras iranti kérelmek megtdmadott osztalyonként 400
USD hivatali dijba kertilnek. A kérelmezének nem kell megneveznie annak a tényleges ér-
dekelt félnek a nevét, akinek a nevében a kérelmet benyujtja (bar az igazgatdnak megmarad
a mérlegelési jogkore, hogy a visszaélésszert bejelentések megel6zése érdekében megko-
vetelje ezt a tajékoztatast). A beadvanyoknak tartalmazniuk kell egy magyarazatot arra vo-
natkozoan, hogy a kérelmezd milyen észszer(i vizsgalatot folytatott a lajstromozott védjegy
bejegyzett jogosultja altali, a megtamadott arukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatos hasz-
nélatara vonatkozdan, valamint minden olyan bizonyitékot, amely a hasznalat hianyanak
prima facie bizonyitasat aldtimasztja. A torlési vagy Gjboli vizsgélati eljards meginditasat
kovetSen a bejegyeztetésre kotelezetteknek harom hénap all rendelkezésiikre (a hataridd
harminc napos meghosszabbitdsa 125 USD dij ellenében lehetséges), hogy a hasznalatra
vonatkozé bizonyitékokat, informaciokat, eskii alatti vagy eskii nélkiili nyilatkozatokat -
amelyek a lajstromozashoz mar nyilvantartasba vett hasznalati mintakon tdlmutatnak -
nyujtsanak be a prima facie érvelés megcafoldsara. Ha a lajstromoztat6 vélasza nem igazol-
ja a sziikséges hasznalatot, a lajstromozast a kortilményektdl fiiggen részben vagy teljes
egészében torlik egyes druk és/vagy szolgaltatdsok tekintetében. A torlésrol vagy az Gjboli
vizsgélatrol szol6 hatdrozat ellen feliilvizsgalati kérelemmel vagy a Védjegyjogi Fellebbezési
Tandcsnal benyujtott keresettel lehet fellebbezni.

A fentiekre tekintettel a védjegytulajdonosoknak érdemes feliilvizsgalniuk portfélidjukat,
hogy megerdsitsék lajstromozéasaik pontossagat.

- Mivel a torlési vagy ujboli vizsgalati eljardsrol sz016 értesitést a bejelentd és tigyvédje
levelezési cimére kiildik meg, azoknak biztositaniuk kell, hogy elérhet8ségeik és kép-
viseleti adataik naprakészek legyenek az ilyen eljarasokat esetleg megindit6 hivatali
intézkedések idoben torténd kézhezvétele érdekében.

- A bejelent6knek feliil kell vizsgalniuk portfélidjukat annak megallapitasa érdekében,
hogy az aruk és/vagy szolgaltatasok megjel6lései pontosan tiikrozik-e védjegyeik
tényleges kereskedelmi hasznalatat. Példaul az aruk és/vagy szolgaltatasok kiterjedt
megjel6lését tartalmazo lajstromozasokat alaposan meg kell vizsgélni annak ellen-
6rzése érdekében, hogy a védjegyet az Gsszes aruval és/vagy szolgaltatdssal kapcso-
latban hasznaltdk-e. Tovabba az eredetileg az 1(b) cikken alapul6 lajstromozasokat
is feliil kell vizsgalni annak ellenérzése végett, hogy a védjegyet az egyes arukkal és/
vagy szolgaltatasokkal kapcsolatban a hasznalatra vonatkozé moddositas bejelentési
napjaig, illetve a hasznalatra vonatkozé nyilatkozat benytjtasanak hataridejéig hasz-
naltédk-e.
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- A bejelentd portfolidjanak gondos feliilvizsgalata koltségmegtakaritast eredményez-
het: Az aruk és/vagy szolgaltatasok torlése egy torlési vagy ujbdli vizsgalati eljarasra
valaszul vagy a fenntartdsi idészak alatt (hasznalati nyilatkozatok és megujitasok ese-
tében) 250 dollarba kertil osztalyonként, mig az ezen iddszakokon kiviil tett torlése-
kért nem kell hivatali dijat fizetni.

- Minthogy a torlési vagy feliilvizsgalati eljarasra adott valasznak a mar korabban be-
nyujtottndl tobbet kell tartalmaznia, a bejelent6knek a kérelmek benyujtasakor vé-
delmi mechanizmusként meg kell fontolniuk a hasznalat tovébbi bizonyitékainak
- beleértve az internetes anyagok URL-cimét és hozzaférési datumat — rogzitését és
meg6rzését minden fontos idszakra vonatkozoan.

b) Uj torlési ok a haszndlat hidnya miatt a Védjegyjogi Fellebbezési Tandcsndl

Egy fél a lajstromozds napjatol szamitott els6 harom év elteltével barmikor kérheti a véd-
jegy torlését azon az alapon, hogy a védjegyet soha nem hasznaltdk a kereskedelemben. A
tandcsnal benyujtott torlési kérelmekért osztalyonként 600 USD hivatali dijat kell fizetni.
A mulasztasi itélettel megoldott tigyekben a tanacsnél benyujtott, a hasznalat hianyara ala-
pitott torlési kérelem gyorsabb megoldast jelenthet, mint a torlési vagy az Gjboli vizsgalati
eljaras.

¢) Tiltakoz6 levelek

A tiltakozd levelek lehet8séget biztositanak harmadik felek szdmadra, hogy a védjegy lajst-
romozhat6sagat érint6 bizonyitékokat nyujtsanak be a védjegylajstromozasi eljaras soran.
50 USD hivatali dij ellenében a tiltakozo levelek felhasznalhatok a megtéveszten hasonld
védjegyek bejelentésének megtamadasara és/vagy az USPTO figyelmének felhivasara hamis
mintakra vagy csalard informacidkra. A védjegy-korszer(sitési torvény egyértelmuivé teszi,
hogy az USPTO azon dontése, miszerint a tiltakozast tartalmazo levelet felveszi a bejelentés
aktdjaba, nem sérti a felek azon jogat, hogy barmely mds eljardsban barmilyen kérdést fel-
vethessenek és barmilyen bizonyitékra hivatkozhassanak. Megkisérli tovabba felgyorsitani
a tiltakozds benyujtasara iranyuld eljarast azaltal, hogy el6irja az igazgatd szamadra, hogy a
tiltakoz6 levél benyujtasatol szamitott két honapon beliil hatarozzon az tigyben. Az USPTO
jelezte, hogy a tiltakoz¢ levelek kiilondsen hasznosak lehetnek az eljaro iigyészek szamara,
amennyiben bizonyitékot tartalmaznak a hamisitott mintakra vonatkozoan, és az els6 hiva-
tali végzés kiadasa el6tt nyujtjak be 6ket.
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Ausztralia

Az 1990. évi szabadalmi torvény (Patents Act 1990) meghosszabbitasara vonatkozo rendel-
kezések, amelyek lehet6vé teszik a ,,magukra a gydgyszeripari anyagokra” vonatkozo igény-
pontok legfeljebb 6téves meghosszabbitasat, sok bird dolgat megnehezitették mar. E rendel-
kezések birdsagi értelmezésének gyakorlati eredménye gyakran sok millié dollart jelent a
felek és végs6 soron a kozonség szamara. Ez az tigy sem kiilonbozik ilyen téren.

Az oltalmi id6 meghosszabbitasdra vonatkozo6 rendelkezések célja, hogy lehet6vé tegyék
a gyogyszeripari szabadalom monopoéliumanak meghosszabbitasat, amennyiben — miként
ez gyakran el6fordul - késedelmet szenvedett a Therapeutic Goods Administration (Gyo-
gyaszati Termékek Igazgatosaga) engedélyének megszerzése az anyag ausztraliai forgalma-
zasahoz (és igy hasznositdsahoz). Ez a jog azonban csak akkor keletkezik, ha a szabadalmi
bejelentés benyujtasatol az elsé hatdsagi jovahagyas megadasaig legalabb 6t év telt el (és a
meghosszabbitas legfeljebb 6t évre szolhat).

A Merck a cukorbetegség kezelésére vagy megelézésére vonatkozé szabadalom jogosult-
ja, amelyet 2002. julius 5-én (a szabadalom kelte) jelentett be. A szabadalom két kiilonal-
16 gyogyaszati anyagot nyilvanit ki és igényel: a szitagliptint 6nmagaban; és a szitagliptint
metforminnal kombinélva.

A jANUVIA mérkanév alatt forgalmazott szitagliptin egy cukorbetegség elleni gyogyszer,
amelyet a kettes tipusu cukorbetegség kezelésére hasznalnak. A metforminnal kombinalt
szitagliptint JANUMET markanév alatt forgalmazzak. Ausztrélidban a JANUVIA els6ként kap-
ta meg a hatdsagi forgalomba hozatali engedélyt, és 2006. november 16-an kertilt be az
ausztral gyogyaszati aruk lajstroméba, a JANUMET pedig 2008. november 27-én kapta meg
elséként ezt az engedélyt. Jelentések szerint ezek a gyogyszerek a Mercknek vildgszerte 5,3
és 6,1 milliard USD kozotti bevételt hoztak. Feltételezhetd, hogy az ausztraliai felhasznala-
suk feletti monopdlium jelentés elényokkel jar a Merck szamara.

Nem kivanunk belemeriilni Jagot biréné torvényértelmezésének bonyodalmaiba, ezért
csak roviden emlitjitk, hogy a biréné arra a kovetkeztetésre jutott, hogy amennyiben egy
szabadalom egynél tobb gydgyszeripari anyagot igényel, a szabadalmi torvény 77(1) cikke
értelmében az oltalmi id6 meghosszabbitdsanak kiszdmitasa az emlitett anyagok barmelyi-
kének elsé hatdsagi jovahagyasa alapjan torténik, ami nem feltétleniil azon gydgyszeripari
anyag hatosagi jovahagyasanak idépontja, amelyet a szabadalmas az oltalmi idé meghosz-
szabbitasa iranti kérelmében megjelolt, vagy amely megfelelt a torvény 70(3) cikkében fog-
laltaknak.

Ennek megfelelden, mig a Merck a 71. cikk alapjan helyesen nyujtotta be a JANUMET-
re alapozott oltalmiid6-hosszabbitasi kérelmét, a hivatalvezetd helyteleniil szamitotta ki a
Merck szabadalménak a 77. cikk szerinti oltalmiid6-hosszabbitdsat a JANUMET és nem a
JANUVIA esetében. Jagot bironé a torvény 196. cikke alapjan elrendelte, hogy a szabadal-
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mi lajstromot gy kell helyesbiteni, hogy a hatarid6-hosszabbitas idétartamanak szamitasa
nullaként keriiljon rogzitésre.

Jagot biréné lathatéan jovahagydlag vette figyelembe a Sandoz azon allitasat, hogy ha
az eredmény masként alakulna, akkor a Merck ,,t6bb mint 20 évre sz616 monopdéliumot
kapott volna a szitagliptin felett olyan kortilmények kozott, amikor soha nem szenvedett
elfogadhatatlan késedelmet a szitagliptin hasznositasi képességében”. Ez azért van igy, mert
a kiterjesztés a szabadalomra vonatkozik, nem pedig egy adott igénypontra vagy egy adott,
a szabadalom hatalya ala tartozd gyogyszeripari anyagra. Az érem masik oldalarél azonban
megjegyezziik, hogy a Merck elvesztette szabadalmi igénypontjaira vonatkozé monopéliu-
manak kiterjesztési lehet6ségét arra a kombinalt gyogyszerhatéanyagra, amelyre vonatko-
zban nyilvanvaldan késedelmet szenvedett a hatdsagi jovahagyas megszerzésében.

Ennek a fesziiltségnek az egyik térvényi megoldésa az lenne, ha a szabadalmi torvényt
ugy moddositanak, hogy minden egyes igényelt gyogyszerhatéanyagra vonatkozéan lehe-
tové tegyék az oltalmiid6-hosszabbitast, de azt ugy szamitanak ki, hogy ezzel a kizarolagos
jogokat az egyes gyodgyszerhatéanyagok vonatkozé igénypontjainak megfeleléen korlatoz-
nak. Az ehhez hasonlé problémaval mar foglalkozik a térvény 78(b) cikke, amely eldirja,
hogy a meghosszabbitott oltalmi idejii szabadalom jogosultjanak kizarélagos jogait csak
az sérti meg, aki ,olyan gyogyszeripari anyagot hasznosit 6nmagaban, amely ... 1ényegét
tekintve a leirasban szerepld igénypont vagy igénypontok oltalmi korébe tartozik”. Ez azt
jelenti, hogy az ugyanabban a szabadalomban szerepld, példaul a gydgyszerhatéanyagot
alkalmazo kezelési modszerekre vonatkozd igénypontok nem bitorolhatok a meghosszab-
bitott oltalmi id§ alatt, mivel azok nem magéara a gyogyszerhatdéanyagra vonatkoznak. A
78. szakasz megfelel6 modositasa elirhatnd tovabba, hogy a meghosszabbitas soran csak a
gyogyszerhatéanyagra vonatkozd, a hataridé meghosszabbitasat alatdmaszt6 igénypontokat
lehet bitorolni.

Ugy tlinik, hogy a Merck elkeriilhette volna ezt a problémat, ha minden egyes, lehetség
szerint igényelt gyogyszeripari anyagra kiilon megosztott vagy mas szabadalmat jelentett
volna be (ha ez lehetséges). Valéjaban ez a megoldds még mindig rendelkezésre allhatna
azaltal, hogy a megosztott bejelentés benyujtasahoz sziikséges hataridé meghosszabbitasat
kéri, majd a JANUMET-re alapozott oltalmiidé-hosszabbitasi kérelmet nydjt be.

A dontés ellen fellebbezés van folyamatban.

Dél-Korea

2021. szeptember 30-4n a koreai Szabadalmi Birdsag els izben allapitotta meg, hogy egy
pegilalt gyogyszer hatosagi jovahagydsa lehet az alapja a pegilalt gydgyszerre vonatko-
z6 szabadalom oltalmi ideje meghosszabbitasanak. A pegildlas a polimerlancok (példaul
polietilénglikol ,,PEG”) molekuldkhoz, példaul peptidekhez, antitestfragmentumokhoz stb.
torténd kovalens kotésének miivelete.
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A koreai szabadalmi torvény 89. szakasza lehetévé teszi, hogy bizonyos tipust kémiai
vegyiiletekre vonatkozo szabadalmak vagy kapcsolddé szabadalmak (pl. a vegyiiletet tartal-
mazd Osszetételt, gyartasi eljarast vagy készitményt igényl szabadalmak) meghosszabbitott
szabadalmi oltalmi id6t kapjanak, ha jovahagyott gydgyszerre vagy mezbgazdasagi termék-
re vonatkoznak, de a megadas utdn a gyogyszeripari vagy mez8gazdasagi szabalyozas jova-
hagyasi kovetelményei miatt nem vehetSk gyakorlatba. Bar Korea 1987 6ta engedélyezi az
oltalmi id6 meghosszabbitasat, 2013-ban a szabadalmi térvényt modositottak annak tiszta-
zasa érdekében, hogy a hatdsagi jovahagyasnak, amelyre az oltalmi id6 meghosszabbitasat
igényelik, egy ,,uj kémiai egység” ,els¢” hatdsagi jovahagyasanak kell lennie Koredban. A
koreai szabadalmi torvény végrehajtasi rendelete az ,,4j kémiai egység” fogalmat éltalaban
olyan uj anyagként hatarozza meg, amely 4j kémiai szerkezetli, farmakologiai hatést kifejté
hatdanyagot tartalmaz, de még mindig vannak vitak arrél, hogy pontosan milyen jévaha-
gyott termékek felelnek meg az ,,ij kémiai egységeknek”

Ebben az tigyben a {6 kérdés az volt, hogy egy korabban engedélyezett anyag pegilalt
valtozata olyan ,4j kémiai egységnek” mindsiil-e, amely aldtamasztja az oltalmi id6
meghosszabbitasanak megaddsat. A pegiladlds javitott farmakokinetikai tulajdonsa-
gokhoz és bioldgiai funkcidhoz vezet. Az ,interferon béta-la” hatdanyagot tartal-
mazd AVONEX® gydgyszert kordbban Koredban mar engedélyezték a kiujuld sclero-
sis multiplex kezelésére. A jelen esetben a PLEGRIDY® gydgyszerrdl volt sz4, amely a
»PEG interferon béta-1a” hatdéanyagot, azaz a metoxi-PEG-hez kovalensen konjugalt
interferon-béta-la-t tartalmazza, és amelyet szintén engedélyeztek a sclerosis multip-
lex sulyosbodasanak kezelésére.

A Biogen bejelentést nyujtott be a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatalnal (Korean Intellectal
Property Office, KIPO) a PLEGRIDY®-re vonatkoz6 szabadalom engedélyezése irdnt, de a hi-
vatal elutasitotta a bejelentést azzal az indokolassal, hogy

i) az AVONEX® mdr engedélyezve volt;

ii) mindkét gydgyszer esetében ugyanaz a javallat a stlyosbod6 sclerosis multiplex keze-

lésére, és

iii) mindkét gydgyszerben a sulyosbodd sclerosis multiplexre terapids hatast kifejt6 hato-

anyagrész az interferon béta-1la.

Ezért a hivatal arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a PEG interferon béta-1a nem ,,uj ké-
miai egység”. A KIPO éllaspontja az volt, hogy a végrehajtasi rendeletben a ,,farmakolégiai
hatas” kifejezés egy indikaciot jelent, és hogy a farmakoldgiai hatast mutaté aktiv rész alatt
csak a molekuldnak azt a részét kell érteni, amely kotddik egy receptorhoz. A Szellemi Tu-
lajdonjogi Vizsgalati és Fellebbviteli Bizottsag helybenhagyta a KIPO elutasit6 hatarozatat
azzal az indokoldssal, hogy a PEG interferon béta-1a indikacidja, a sclerosis multiplex su-
lyosbodasa és az indikacidhoz kapcsol6dé bioldgiai aktivitas (pl. virusellenes aktivitds) nem
véltozott vagy javult lényegesen az interferon béta-la-hoz képest, igy a PLEGRIDY® aktiv
része az ,interferon béta-1a”-nak, nem pedig a ,,PEG interferon béta-1a”-nak felel meg.
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A fellebbezés soran azonban a Szabadalmi Birdsag visszavonta a bizottsag hatarozatat, és
a kovetkezoket allapitotta meg.

1. A moédositott végrehajtasi rendeletben szerepld ,,farmakolégiai hatds” nem jelenthet
egyszertien egy indikaciot (olyan betegségeket vagy tlineteket, amelyekre egy gyogy-
szertdl terapias hatast varnak). Ezért észszer(ibb ugy értelmezni, hogy altalinosabban
utal egy adott betegség diagnosztizalasa, kezelése, enyhitése vagy megel6zése vonat-
kozasaban a gyogyszerkészitmény farmakoldgiai tulajdonsagai altal kifejtett hatasra.

2. A farmakologiai hatdst mutaté aktiv rész ebben az esetben a ,,PEG interferon béta-1a”,
nem pedig az ,interferon béta-1a”, mivel a PEG interferon béta-1a eltérd bioldgiai
aktivitasokkal (péld4ul virusellenes aktivitas, antiproliferativ aktivitas, antiangiogén
aktivitas stb.) és az interferon béta-la-hoz képest jobb farmakokinetikai tulajdon-
sagokkal rendelkezik (pl. megnovekedett felezési id6, megnovekedett bioldgiai hoz-
zaférhetdség stb.), és ezek a bioldgiai aktivitasok és farmakokinetikai tulajdonsagok
novelték a sulyosbodd sclerosis multiplex kezelésének farmakoldgiai hatasat. Mas
szoval, az eltérd biologiai aktivitas, a jobb farmakokinetikai tulajdonsagok és a meg-
novekedett farmakoldgiai hatds mind az interferon béta-1a-hoz valé6 PEG-konjugacié
hatdsai voltak, tehat az aktiv rész a PEG interferon béta-1a volt.

A Szabadalmi Bir6sag kifejezetten azzal érvelt, hogy ha a ,farmakoldgiai hatas” a KIPO
érvelésének megfeleléen egy indikacidra korldtozédna, akkor minden olyan gyogyszert,
amely ugyanazon tiinetekre fejt ki terapias hatast, gy értelmeznének, hogy azonos farma-
koldgiai hatassal rendelkezik, fiiggetleniil a terdpias hatds idStartamatdl és mértékétdl, a
mellékhatasok jelenlététdl vagy hianyatdl stb., ami nem felelne meg a ,,farmakoldgiai hatds”
altalanosan elfogadott jelentésének.

A birdsagnak ez a hatdrozata jelentGsen kiszélesiti az ,,ij kémiai egység” értelmezését, és
lehetdség szerint elérhetdvé teszi az oltalmi id6 meghosszabitdsat szamos olyan szabadalom
esetében, amelyet a KIPO korabban nem tartott erre jogosultnak. Tovabba a Szabadalmi
Birésagnak ezzel a dontésével a koreai oltalmiid6-hosszabitasi rendszerben az ,,4j kémiai
egység els6 hatdsagi jovahagyasanak” kovetelménye Osszhangba keriilt az amerikai és az
eurdpai oltalmiid6-hosszibbitasi/SPC-rendszer (SPC = kiegészitd oltalmi tandsitvany) ha-
sonl6 kovetelményeivel, amelyek alapjan a pegildlt anyagot oltalmi id6 meghosszabitasara
jogosultnak ismerik el.

Egyesiilt Kiralysag

Az Egyesiilt Kiralysag Szabadalmi Birosaga (Patent Court, PC) elutasitotta egy, az almatlan-
sag kezelésére vonatkozé szabadalommal kapcsolatos bitorlasi eljaras felfiiggesztését.

Ez a2021. oktober 29-én hozott dontés azt szemlélteti, hogy a fellebbezési birdsag (Court
of Appeal, CA) altal korabban lefektetett elvek mérlegelése bizonyos, bar szokatlan koriil-
mények kozott azt eredményezheti, hogy a CA elutasitja az alapértelmezett allaspont kove-
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tését, és az Egyesiilt Kirdlysagban foly¢ bitorlasi eljarast felfiiggeszti az Eurdpai Szabadalmi
Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO) érvényességi hatarozatanak meghozatalaig.

Ebben az tigyben a birdsag a Neurim Pharmaceuticals Limited (Neurim) éltal a PC el6tt az
»Eljaras els6dleges dlmatlansag kezelésére” cim@, EP(UK) 3,103,443 sz. szabadalom bitor-
lasa miatt inditott eljaras felfiiggesztése irant a Mylan UK Healthcare Limited (Mylan) altal
benyujtott kérelmet vizsgalta. A felfiiggesztést a Mylan éltal az ESZH-nal inditott felszolala-
si eljaras eldontéséig kérték. A bitorldsi per targyalasat 2021 decemberére tizték ki.

Ez az iigy ellenérzépont a Neurim és a Mylan kozott azért a szabadalomcsaladért folyta-
tott Osszetett, folyamatban levd kiizdelemben, amelybe a széban forgé szabadalom is bele-
tartozik. A Mylan kordbban mar gy6zott az alapszabadalom koriili konfliktusban, amikor
a PC dltal a Neurim javéra hozott itéletet a szabadalom ESZH-nal térténé visszavonasaval
napokon beliil semmissé tették. A jelen tigyben vitatott szabadalom a visszavont alapszaba-
dalombdl szarmaz6 megosztott szabadalom.

Az altalanos helyzetet bonyolultabba tette, hogy egy harmadik fél, a Teva Gydgyszergydr
(Teva) is piacra Iépett egy olyan gyogyszerrel, amely bitorolhatta a szabadalmat.

A Mylan felfiiggesztés mellett sz016 érvei kozott szerepelt az a tény, hogy szerinte a szaba-
dalmat valdszintileg érvénytelennek fogjak nyilvanitani. Azonban még abban az esetben is,
ha a szabadalom érvényesnek és bitoroltnak mindsiilne, a Neurim szamara kartérités meg-
itélése megfeleld jogorvoslat lenne. Természetesen a felfiiggesztés megfosztana a Neurimet
attdl a lehetdségtol, hogy a Mylant a szabadalom lejarta eldtt eltavolitsa a piacrdl (amit ro-
videsen meg is tenne), de ezt a megfontoldst ellenstlyozta az a tény, hogy a Neurimnak
még a Mylan piaci jelenléte nélkiil sem lenne kizarolagossaga a termékre a Teva generikus
terméke miatt.

Masrészt a felfiiggesztés elmaradasa azzal a kockazattal jarna, hogy a Mylan szamszerti-
sithetetlen kart és behozhatatlan veszteséget szenvedne az altala fizetend6 kartérités, vala-
mint az elvesztegetett koltségek miatt. Ezen tilmenden, ha a Mylanra vonatkozé végzést
elrendelnék, a Teva jo helyzetben lenne ahhoz, hogy a termék generikus szallitéjaként at-
vegye a Mylan helyzetét, és a Mylan elveszitené az els6 piaci szerepld eldnyét. Végezetiil a
kozelgd brit targyalas a kérdéses esettdl eltekinté Gj jogi kérdésekre vonatkozott, és nem a
bitorlas vagy érvényesség megallapitasdra iranyult. Ezért nem adna kereskedelmi biztonsa-
got a Neurim vagy barki mas szamadra.

Ezzel szemben a Neurim azzal érvelt, hogy az alapszabadalom érvényességével kapcsola-
tos kérdések bonyolultak, és ramutatott, hogy az ESZH a Mylan kifogasai ellenére adta meg
a szabadalmat. A Neurim azt is el6adta, hogy amennyiben az Egyesiilt Kirdlysag birosaga
el6tt sikerrel jarna az elézetes kérdésben, a Neurim képes lenne helyreallitani monopéliu-
mat a Mylannal szemben, és fellépne a Teva ellen. Végiil, az Egyesiilt Kiralysag birdsaganak
decemberi dontése névelné a kereskedelmi biztonsagot, mert a jogi kirakds jaték tovabbi
darabjait tenné a helyére, hogy meghatarozhassak a jogaikat.
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Ian Karet (a legfels6bb birdsag helyettes birdja) megjegyezte, hogy annak eldéntésekor,
vajon az Egyesiilt Kiralysagban foly6 szabadalmi eljaras felfiiggesztését el kellene-e rendelni
egy ESZH-s felszolalasi eljards soran, a birésagnak az IPCom GmbH v. HTC Europe-tigyben
a CA dltal meghatarozott jogot kell kovetnie. Ezért mérlegelte a CA altal meghatérozott
tényezdket, koztiik — és ez a legfontosabb - azt, hogy a birdsdgnak a mérlegelési jogkorét a
telek kozotti igazsagossag egyensulyanak elérése érdekében kell gyakorolnia, de egyéb fon-
tos tényezOk hidnydban a nemzeti eljarasnak az ESZH hatdrozatdig torténd felfiiggesztése
az alapértelmezett lehetdség.

Ebben az esetben a birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy bizonyos tényez8k az Egye-
stilt Kiralysagban foly¢ eljaras felfiiggesztésének megadasara vonatkozo alapértelmezett le-
het8ség ellen szdlnak.

El6szor is egyértelmd volt, hogy a felfiiggesztés megadasa esetén a Neurimnak nem len-
ne esélye arra, hogy a szabadalom lejarta elStt jogerds végzést kapjon a Mylan ellen, mivel
az ESZH legkorabban 2024-ben, de valdszintileg csak 2027-ben hozna hatérozatot. Ennek
kovetkeztében fennallna annak a lehetésége, hogy a generikus verseny jelent6s hatast gya-
korolna a Neurimra a szabadalom érvényességi idejének a végén. Ez a Neurim javara szolt
az igazsagszolgaltatas mérlegelése szempontjabdl.

Masodszor, a CA a fenti IPCom-iigyben kimondta, hogy a PC birdja jogosult a felfiig-
gesztés elutasitasara, ha bizonyiték van arra, hogy az Egyesiilt Kirdlysagban foly¢ eljarasban
a kereskedelmi biztonsagot lényegesen korabbi idépontban érnék el, mint az ESZH-ban
foly6 eljarasban. Emlékezetes, hogy a CA azt mondta: ,,Némi biztonsag, inkabb el6bb, mint
utdbb, és inkabb valahol, példaul az Egyestilt Kiralysdgban, mint sehol, dltalaban véve jobb,
mint a mindenhol fennall6 folyamatos bizonytalansag”. A birdsag ugy vélte, hogy ebben
az esetben ez a helyzet, mivel az el6zetes kérdésekben az Egyesiilt Kiralysagban foly6 elja-
rasban hozott dontés viszonylag révid id6n beliil és a szabadalom érvényességi ideje alatt
legalabb némileg nagyobb kereskedelmi biztonsagot adna a feleknek.

Végiil, ami fontos, a Neurim késve felajanlotta a Mylannak, hogy vallalja a Mylannak a
szabadalom végsé visszavonasa esetén a jogsértés miatt fizetendd kartérités vagy nyereség
visszafizetését. Az IpCom-tigyben eljaré CA szerint ez potencialis enyhité koriilményt je-
lentett a felfiiggesztés megadasa mellett sz6l6 ,,sulyos tényezével” szemben.

Kovetkezésképpen a birdsag gy dontétt, hogy ebben a ,nagyon szokatlan esetben” a
felfiiggesztés nem engedélyezhetd.

Egységes Szabadalmi Birdsag (Unified Patent Court, UPC)
A) Az ESZH nemrégiben bejelentette, hogy két 4j atmeneti mechanizmust vezet be, ame-

lyek az egységes hatalyu szabadalom korai bevezetési szakaszaban segitik a kérelmezdket.
A két mechanizmus koziil az els6 lehet6vé teszi a bejelenték szamara, hogy az Egységes
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Szabadalmi Birésagra vonatkozé jogszabaly hatélybalépéséig elhalasszdk az eurdpai szaba-
dalom megadasat.

A masodik mechanizmus lehet6vé teszi a bejelenték szamara, hogy az eurdpai szabada-
lom megadasa utan korai idépontban kérvényezzék az egységes hatélyu eurdpai szabada-
lom megadasat. Ez a mechanizmus egy dtmeneti idGszakra lesz elérhetd, amely az UPC-
megallapodas (UPC Agreement, UPCA) Németorszag dltali ratifikalasaval kezd6dik, és a
megallapodds hatalybalépését kovetSen ér véget.

Amikor az egységes szabadalmi rendszer mtikédésbe Iép, az eurdpai szabadalom bejelen-
téinek a szabadalom megadasa utan egy honapos hataridét szabnak arra, hogy az egységes
hatalyra vonatkoz6 kérelmet nytjtsanak be az ESZH-nal. Ez viszonylag révid hatarid6 (pél-
daul az ESZH 4ltal a megadott eurdpai szabadalom nemzeti érvényesitésére megallapitott
harom hénapos hataridéhoz képest), és nem lesz lehet6ség hosszabbitasra.

Az egységes szabadalmi rendszer bevezetését megel6z6en a bejelentdk segitése érdekében
az ESZH egységes hataly iranti ,korai” kérelmeket fogad el. Az ilyen kérelmeket az eurd-
pai szabadalmi bejelentés alapjan kiadott engedélyezési értesitést kovetden, de az egységes
szabadalmi rendszer hivatalos megkezdése el6tt lehet benyujtani. Amennyiben a kérelem
megfelel az egységes hataly bejegyzési feltételeinek, az ESZH az egységes szabadalmi rend-
szer elinditasat kovetden bejegyzi az egységes hatalyt. Az egységes hatalyra vonatkoz6 ilyen
korai kérelmek benyujtasara az UPC-megallapoddsrol sz616 német szovetségi koztarsasagi
megerdsitd okirat letétbe helyezésének idépontjatol kezdve lesz lehetéség. Az ezen idépont
el6tt benyujtott korai kérelmek nem mindsiilnek érvényesnek. Jelenleg az varhat6, hogy
a Német Szovetségi Koztarsasag 2022 masodik felében helyezi letétbe ratifikalasi okiratat.

Erdemes kiemelni, hogy azoknak a bejelentéknek, akik ezt a mechanizmust kivénjak ki-
haszndlni az egységes hatdlyt szabadalom iranti korai kérelem benyujtésara, biztositaniuk
kell, hogy a bejelentést ne adjak meg az UPC-megallapodas hatalybalépése elétt. E tekintet-
ben a kérelmezdk élhetnek az elsé atmeneti mechanizmussal, amely a szabadalom megada-
sat az UPC-megéllapodas hatalybalépése utanra halasztja el. Az egységes hatély iranti korai
kérelem benyujtdsa nem fogja onmiikodéen azt eredményezni, hogy az ESZH késlelteti a
szabadalom megadasit.

A jelen helyzet szerint az egységes hatalyra vonatkoz6 korai kérelmek csak az atmeneti
id6szak alatt lesznek elérhetdk, és a rendszer az UPC-megallapodas hatalybalépését ko-
vetéen visszatér az egy honapos hataridéhoz. Ugyanakkor kezdeményezébbnek és eljarasi
szempontbdl hatékonyabbnak tlinhet, ha a bejelentk szamara lehetévé valik a korai kérel-
mek benyujtasa, példaul az engedélyezésrol szolo értesitésre valo valaszadaskor. Ezért van
esély arra, hogy az ESZH fenntartja ezt az ideiglenes mechanizmust.
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B) Az alabbiakban arrdl adunk révid tajékoztatast, hogy mi az ,opting out’, és az miért
fontos.

Egy Uj joghatdsig bevezetése elég ritka, de egy 4j birésagi rendszer bevezetése, amely
lehetdvé teszi az értékes vagyontargyakkal kapcsolatos peres eljarasok lefolytatasat egy tobb
mint 450 millié embert és tobb mint 20 killonb6z6é nemzetet magaban foglalé multinacio-
nalis piacon, nagy esemény. Ez az, amit az UPC rendszere jelent — ez a szabadalmak vilaga-
ban az elmult tobb mint 40 év legnagyobb valtozasa.

Nem meglepé tehat, hogy az 4j rendszer tervezdi beépitették a szabalyokba azt a lehet-
séget is, hogy a jelenlegi szabadalomtulajdonosok, illetve az 1j szabadalmakat kozéptavon
tervez$ személyek/vallalkozdsok ,kimaradhatnak” a rendszerbdl, és megnézhetik, hogyan
mukodik, miel6tt eldontenék, hogy szeretnének-e részt venni benne.

A jogalap
Az UPC-megallapodas 83. cikkének (3) bekezdése szerint:

»Hacsak a Birdsdg el6tt még nem inditottak keresetet, az (1) bekezdés és adott esetben az
(5) bekezdés szerinti dtmeneti idGszak vége el6tt megadott vagy bejelentett eurdpai szabada-
lom jogosultja vagy bejelentdje, valamint az eurdpai szabadalmi oltalom alatt 4ll6 termékre
kiadott kiegészit6 oltalmi tanusitvany jogosultjai kivonhatjak magukat a birdsag kizaréla-
gos illetékessége alol. E célbdl legkésdbb egy honappal az atmeneti iddszak lejarta el6tt be
kell jelentenitik a Hivatalnak kilépésiiket (opt out). A kilépés a nyilvantartasba val6 bejegy-
zéssel 1ép hatalyba.”

Nézziik meg sorban a kiemelt szavakat/kifejezéseket!
A Birésag az UPC-t jelenti, annak szamos formaja — nemzeti osztaly, regionalis osztaly vagy
kozponti osztaly — barmelyikében.

Az dtmeneti id6szak az UPC joghatdsaganak kezdetét kovetd hétéves idGszakot jelenti,
amely alatt a rendszerben levd szabadalmak barmelyik jogosultja mar most is valaszthat,
hogy az UPC-t hasznalja-e, vagy a korabbi rendszert alkalmazza, azaz a kiilonallé megjelo-
1ésti pereket a megfelel6 helyi birésagokon folytatja le.

Milyen hatdsa van az opt-outnak?

A sikeres opt-out hatasa az, hogy a szoban forgd szabadalom nem lehet az UPC joghatosaga
alatt peres eljaras targya, sem a bitorldsi per, sem a megsemmisités irdnti kérelem tekinteté-
ben. Az opt-outos szabadalommal kapcsolatos minden peres iigyet — mint korabban — azon
orszagok nemzeti birdsagain kell lefolytatni, amelyekben a szabadalmat megerdsitették.

A szabadalom jogosultja szdmdra az opt-out azt jelenti, hogy nem indithat egyetlen egész
Eurépara vonatkozé keresetet a szabadalom érvényesitésére az UPC joghatosaganak tertile-
tén. Fontos azonban, hogy akér egy ilyen kereset ellenkérelmeként, akar kiilon beadvannyal,
a szabadalom biztonsdgban lesz az ellen, hogy egyetlen kereset keretében egész Eurépaban
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érvénytelenitsék. Amig nem deril ki, hogyan miikodik az 0j birésagi rendszer, és példaul
az, hogy ,,szabadalombarat”-e, az értékes szabadalmak tulajdonosai ugy gondolhatjak, hogy
biztonsagosabb, ha nem veszik igénybe az UPC joghatdsagat, és egy ideig kivarjak, hogyan
alakulnak a dolgok.

Eurépai Szabadalmi Hivatal

A) Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal bejelentette, hogy 2022. aprilis 1-jén — két évvel a leg-
utdbbi, 2020. aprilisi dijemelés utan — mintegy 2,5%-kal néveli a hivatalos dijakat. Az eme-
1ések teljes kort részletei az ESZH honlapjan érhet6k el.

A legnagyobb mértékben (~3%-kal) a bejelentési és a megujitasi dijak emelkednek, mig
a tovabbi lapok utani dijak, a nemzetkozi kutatdsi dijak és a késedelmes fizetések dija a je-
lenlegi értéken maradnak. A 2022. aprilis 1-jén vagy azt kovetéen esedékes hatdsagi dijak
tobbségét az Gj dijtételekkel szamitjak fel (bar megerdsitést nyert egy hat honapos tiirelmi
id6 2022. oktober 1-jéig, ha a hatdsagi dijat a 2022. 4prilis el6tti dijtételekkel fizetik be).
Miként az ESZH kozolte, ,.érvényesnek tekintendd, ha a hianyt az [ESZH] erre vonatkozd
felszolitasatol szamitott két hénapon beliil potoljak’.

B) Anténio Campinos, az ESZH elnoke 2021. november 12-én online talalkozott Kiyoshi
Morival, a Japan Szabadalmi Hivatal 4j elnokével. A két elnok tobb kozos torekvésrol egyez-
tetett, elsésorban azokrol, amelyek kozvetleniil kapcsoldodtak a 2021. november 16-i ha-
romoldalt ipari talalkozéhoz, amelynek a japan hivatal adott otthont a 39. haromoldala
konferencia keretében (lasd Japan cimszo alatt).

A két elnok talalkozdja alkalmat adott arra is, hogy bemutassak egy egyediilallo kozos
jelentés legtijabb kiadésat. Az el8szor 2018-ban megjelent ,,Osszehasonlité tanulmény a sz4-
mitégéppel megvalositott/szoftverrel kapcsolatos talalmanyokrél” cimi jelentés 4j, napra-
kész példakat tartalmazott a mesterséges intelligencia (MI, artificial itelligence, AI) és a gépi
tanulds gyorsan fejl6dé teriileteir6l, valamint egy tovabbi uj példat a grafikus felhasznaléi
feliiletekr6l. A kiadvany célja, hogy elGsegitse az ESZH és a japan hivatal jogi kovetelmé-
nyeinek és munkagyakorlatainak jobb megértését, és hogy tamogassa az MI-vel kapcsolatos
szabadalmi bejelentéseket megfogalmazé bejelentéket.

Az 4j példakbdl két £6 szempontot érdemes kiemelni. El6szor is, az igénypontok meg-
fogalmazasa soran a bejelent6k szdmadra hasznos lehet, ha figyelembe veszik, hogy a japan
hivatal és az ESZH eltéré megkozelitést alkalmaz az MI-vel kapcsolatos talalmanyok felta-
1alo6i tevékenységének vizsgalatakor. Masodszor, a kinyilvanitds elégséges volta (ESZH) és az
engedélyezési kovetelmény (japan hivatal) tekintetében mind a jogi kévetelmények, mind a
mintaiigyek intézése 6sszehasonlithato.
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Kovetkezd lépések

Az IP5 hivatalvezeték 2022 juniusaban tartandé éves talalkozojara tekintettel, amelynek
az ESZH ad otthont, az ESZH és a Japan Szabadalmi Hivatal megallapodott abban, hogy
szorosan egyuttmikodnek a szellemitulajdon-jog elényeinek népszerusitésében a vilagjar-
vanyt kovetd fenntarthatd gazdasagi fellendiilés érdekében, és hangsilyozzak a szellemitu-
lajdon-jog pozitiv hozzajarulasat az ENSZ fenntarthato fejlodési céljainak eléréséhez.

C) Az alabbiakban azt a kérdést targyaljuk meg, hogy az ESZH-ban felhasznalhatdok-e a
bejelentési nap utan keletkezett bizonyitékok a feltaldléi tevékenység bizonyitasara.

Az ESZH-ban a bejelentdi rendszert hasznaljak, vagyis egy szabadalmi bejelentés els6bb-
ségét az els6 bejelentés id6pontja hatarozza meg. Ez gyakran azt jelenti, hogy a bejelent6k-
nek olyan eurdpai szabadalmi bejelentést kell benytjtaniuk, amely a talalmany feltalaléi
jellegét kevés vagy semmilyen kisérleti adattal nem tamasztja ala. Ez kiiléndsen igaz a bio-
technoldgia, a gydgyszeripar és az agrokémia teriiletén. Ezeken a teriileteken és altalaban
a vegyiparban a jol ismert ,,publikald vagy pusztulj el” elv miatt egyes bejelentdk sietve
nyujtjak be szabadalmi bejelentéseiket; masok szamara a bejelentéshez sziikséges kisérleti
adatok Osszeallitasahoz rendelkezésre allo szitkséges id6 nem mindig egyeztethetd Ossze
a szabadalmi bejelentés miel6bbi benyujtasanak sziikségességével. Valoban vannak olyan
talalmanyok, példaul egy ismert hatéanyag ujszerti felhasznalasa egy bizonyos allapot keze-
lésére vagy megel6zésére, vagy hatéanyagok varatlanul szinergetikus hatasi kombindcidja,
amelyekhez sziikség lehet bizonyos kisérleti adatokra a feltalaldi tevékenység alatamaszta-
sahoz.

Ilyen helyzetekben a bejelent6k megprobalhatnak az eurdpai szabadalmi bejelentés napja
vagy (példaul felszdlalas esetén) az eurdpai szabadalom bejelentési napja utén létrehozott
kisérleti bizonyitékokat és/vagy az eurdpai szabadalmi bejelentésben mar kinyilvanitott
adatokat felhasznalni a feltaldloi tevékenység aldtamasztasdra. A bizonyiték lehet a feltald-
16k vagy kutatdcsoportjaik altal kozzétett tudomanyos cikkek vagy kutatasi tanulmanyok,
amelyek a talaAlmannyal végzett kisérletek eredményeit tartalmazzak, és amelyekbdl kidertil,
hogy a talalmany rendelkezik egy bizonyos tulajdonsaggal, feltéve, hogy ez a tulajdonsag a
technika dllasdnak ismeretében varatlan, de a benyujtott eurdpai szabadalmi bejelentésben
mar legaldbb utaldsszertien szerepel.

Az ESZH legtelsébb féorumahoz, vagyis a Bovitett Fellebbezési Tanacshoz most éppen
ezzel a kérdéssel, vagyis azzal kapcsolatban érkezett beadvany, hogy egy eurdpai szabadalmi
bejelentés vagy annak napja utdn létrehozott bizonyitékok felhasznalhatok-e — és ha igen,
mikor — a feltalaloi tevékenység bizonyitasara.

Az el6terjesztést kivalto tigy egy szinergetikus rovar6lé kombinacié targyt, EP2484209B1
sz. szabadalom ellen benyujtott felszolalds. Ebben az tigyben a szabadalom jogosultja, a
Sumitomo Chemical Company Ltd. (Sumitomo) a szabadalom bejelentési napja utdn kelet-
kezett kisérleti bizonyitékokat nyujtott be annak bizonyitasara, hogy az allitott szinergizmus

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 97

valéban az igényelt kombinaciokbol szarmazik. A felszdlalo Syngenta Ltd. (Syngenta) azzal
érvelt, hogy ezt a bizonyos szinergizmust a benyujtott eurdpai bejelentésben nem tették
hihet&vé, és ezért a kisérleti bizonyitékot nem lehetett figyelembe venni.

Az ESZH fellebbezési tanacsa megjegyezte, hogy jelenleg Gigy tlinik, miszerint az ESZH-
ban az itélkezési gyakorlat hdrom irdnyvonala koti Gssze a ,hihetéség” fogalmat a feltalaloi
tevékenységgel (azaz a nem kézenfekviséggel):

- Az esetjog els6 iranyvonala a kezdettél (ab initio) meglevé hihet6ségrél szol, amely
szerint a bejelentési nap utan keletkezett bizonyitékok csak akkor hasznalhatok fel a
feltalaloi tevékenység bizonyitasara, ha az igényelt targynak a feltalaldi tevékenységet
biztositd tulajdonsaga mar a bejelentés napjan is hihet volt az eurdpai szabadalmi
bejelentés tartalmabol és/vagy a bejelentési napon a kozismert altalanos ismeretekbdl.

- Az ab initio val6szinttlenségre vonatkozé esetjog masodik vonala szerint a bejelen-
tési nap utan keletkezett bizonyiték mindig felhasznalhat6 a feltalaléi tevékenység
bizonyitasara, kivéve ha a bejelentett targynak a feltaldloi tevékenységet biztosito tu-
lajdonsaga a bejelentés napjan az eurdpai szabadalmi bejelentés tartalma és/vagy a
bejelentés napjan fennall6 éltalanos ismeretek alapjan valoszintitlen.

- Az esetjog harmadik, a hihet6ség hidnydra vonatkozd vonala szerint a bejelentési nap
utan keletkezett bizonyitékok felhasznalhatok a feltaldloi tevékenység bizonyitasara,
fiiggetlentl att6l, hogy az igényelt targynak a feltalaldi tevékenységet biztosito tulaj-
donsaga a bejelentés napjan mar hihetd volt-e az eurdpai szabadalmi bejelentés tar-
talma és/vagy a bejelentés napjan meglevé altalanos ismeretek alapjan.

A fellebbezési tanacs megjegyezte, hogy az itélkezési gyakorlat ezen iranyvonalainak
mindegyike eltérd, s6t ellentétes eredményekhez vezet, ezért elengedhetetlen, hogy az
ESZH legfelsébb foku foruma, vagyis a Bévitett Fellebbezési Tanacs iranymutatdst adjon. A
fellebbezési tandcs azt is megjegyezte, hogy az ESZH és az Egyesiilt Kiralysag esetjogaban,
valamint egyes tudomanyos irasokban vita alakult ki arrol, hogy a hihetéség kovetelménye
valdban szerepel-e az Eurdpai Szabadalmi Egyezményben, vagy azt inkabb ,,a birdsag ta-
lalta ki

Ezért a fellebbezési tanacs a kovetkez6 kérdéseket terjesztette a Bovitett Fellebbezési Ta-
nacs elé:

»Ha a feltalaldi tevékenység elismerése érdekében a szabadalom jogosultja muszaki hatas-
ra hivatkozik, és e hatds bizonyitasara bizonyitékokat — példaul kisérleti adatokat — nyujtott
be, de ezek a bizonyitékok a perbeli szabadalom bejelentési napja el6tt nem voltak nyilva-
nosak, és a bejelentési napot kovetden nytjtottak be Sket (utélag kozzétett bizonyitékok):

1. el kell-e fogadni a bizonyitékok szabad értékelésének elve aldl ... egy olyan kivételt,
amely szerint az utolag kozzétett bizonyitékokat figyelmen kiviil kell hagyni azon az
alapon, hogy a hatas bizonyitdsa kizarolag az utdlag kozzétett bizonyitékokon alapul?

2. Ha avalasz igenld (a késébb kozzétett bizonyitékot figyelmen kiviil kell hagyni, ha a
hatas bizonyitasa kizarolag ezen a bizonyitékon alapul), akkor figyelembe vehet6-e
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a késobb kozzétett bizonyiték, ha a perbeli szabadalmi bejelentésben szereplé infor-
maciok vagy a kozismert altalanos ismeretek alapjan a perbeli szabadalmi bejelentés
bejelentési napjan a szakember a hatast hihetOnek tartotta volna (ab initio hihetség)?

3. Ha az els6é kérdésre adott vélasz igenlé (az utdlag kozzétett bizonyitékot figyelmen

kiviil kell hagyni, ha a hatas bizonyitdsa kizarélag ezen a bizonyitékon alapul), akkor
figyelembe vehet6-e az utdlag kozzétett bizonyiték, ha a perbeli szabadalmi bejelen-
tésben szerepl$ informacidk vagy a kézismert altalanos ismeretek alapjan a perbe-
li szabadalmi bejelentés bejelentési napjan a szakember nem latott volna okot arra,
hogy a hatast valészintitlennek tartsa (ab initio valészintitlenség)?”.

A Bovitett Fellebbezési Tanacsnak most majd arrdl kell dontenie, hogy az elSterjesztés
egyaltalan elfogadhat6-e. Ha igen, akkor amicus curiae beadvanyok sokasagara kell-e sza-
mitani, amelyekben megprobaljak meggy6zni a Bévitett Fellebbezési Tandcsot igy vagy gy,
mivel az elSterjesztett kérdések egyértelmiien a technika szamos teriiletén nagy tétet jelentd
dolgokra vonatkoznak. Ha az el6terjesztés elfogadhatd, a dontés meghozatala koriilbeliil hat
hénaptdl két évig vagy még tovabb is eltarthat.

D) Az eurdpai szabadalmi bejelenték részérél gyakran felmeriil a kérdés, hogy egy eurdpai
szabadalmi bejelentés benyujtasakor, ha a bejelent eredetileg nem az ESZH hivatalos nyel-
vén nyujtja be a szabadalmi bejelentést, a bejelentés forditasdéhoz melyik a megfelel6 nyely,
és a forditasra milyen kovetelmények vonatkoznak?

a) Nyelvhaszndlat az ESZH-ndl

Az eurdpai szabadalmi bejelentést az ESZH harom hivatalos nyelvének egyikén, azaz an-
golul, francidul vagy németiil kell benytjtani. Elvileg ha egyszer mar kivalasztottdk, az a
hivatalos nyelv, amelyen az eurdpai szabadalmi bejelentést benyujtjak, egyben az eljaras
nyelve is, tehat az a nyelv, amelyet a hivatal vagy az eurdpai birésagok el6tti eljaras soran
hasznélnak.

Az ESZH-ndl lehet6ség van arra is, hogy az eurdpai szabadalmi bejelentést kezdetben
mas nyelven nyujtsak be, de ekkor a szabadalmi bejelentési eljaras soran forditast kell be-
nyujtani a hivatalos nyelvek egyikén.

A bejelentés forditasat a bejelentési naptdl szamitott két honapon belil, illetve részleges
bejelentés esetén a részleges bejelentés benyujtasatol szamitott két hdnapon beliil kell be-
nyujtani az ESZH-nal.

Egyébként az eljaras nyelvén (azaz a bejelentés nyelvén is) késziilt szoveg tekintendé a
szabadalmi bejelentés hiteles szovegének. Ha az eurdpai szabadalmi bejelentést olyan nyel-
ven nyujtottak be, amely nem az ESZH hivatalos nyelve, akkor ez az ,,idegen nyelvli” széveg
a bejelentés eredetileg benyujtott és végsé soron kotelezd érvényt valtozata.
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Tovabba az ESZH mérlegelési jogkorébe tartozik, hogy bizonyos idén beliil igazolas
benyujtasat kérje arrél, miszerint a benyujtott forditds megfelel az eredeti szovegnek. Ezt
azonban az ESZH csak alapos kétség esetén kéri.

b) A forditds javitdsa

A forditasban levé hiba az ESZH el6tti eljaras soran barmikor kijavithato, azaz az engedélye-
zést megel6z0 eljaras és a felszolalasi eljaras soran is. A javitast kiillonosen az eredeti nyelven
benyujtott szabadalmi bejelentésnek az ESZH valamely hivatalos nyelvével valé 6sszhangba
hozaséra is fel kell hasznalni. Ez értelemszertien vonatkozik az Euro-PCT-bejelentésekhez
benyujtott forditasokra is az eurdpai szakaszba vald belépéskor.

A felszolalasi eljarasokban azonban tigyelni kell arra, hogy a forditas javitdsa ne vezessen
a szabadalmi igénypontok olyan moédositasahoz, amely az oltalmi kor kiterjesztését ered-
ményezheti.

¢) Euro-PCT szabadalmi bejelentés — melyik nyelven?

A Bovitett Fellebbezési Tandcs 2010-ben az eljaras nyelveirdl sz6l6 fontos hatdrozataban (G
0004/08) is jogi egyértelmiiséget teremtett. Eszerint nem lehetséges a PCT szerinti nem-
zetkozi szabadalmi bejelentés hivatalos nyelvérdl az eurdpai szakaszba val6 belépéskor az
ESZH egy masik hivatalos nyelvére 4ttérni.

Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 14(3) cikke szerint az ESZH szervei az eurdpai sza-
badalmi bejelentéssel vagy a regionalis szakaszban levé nemzetkozi bejelentéssel kapcsola-
tos irasbeli eljarasban nem hasznalhatjak az ESZH mas hivatalos nyelvét, mint a bejelentés
eljarasanak nyelvét.

A teljesség kedvéért itt kell megemliteni, hogy az eurdpai szabadalmi bejelentés vala-
mennyi dokumentumat az ESZH el6irt hivatalos nyelvén (azaz a leirast, az igénypontokat
és a rajzokat) nem lehet az ESZE 88. szabdlya szerinti javitdsként mas dokumentumokkal
helyettesiteni.

E) Egy az ESZH elotti felszolalasi eljarasban a felszdlalasi osztély azon hatdrozatat kévetGen,
amely a szabadalom visszavonasardl dontott, mivel az iigyiratban szereplé kérelmek egyike
sem felelt meg az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 123(2) cikke kovetelményeinek,
a fellebbezd szabadalmas a fellebbezési tanacsnal a szobeli targyalas el6tt koriilbeliil egy ho-
nappal 4j f6kérelmet nyujtott be, amelyben az 1. igénypont azonos volt a korabbi fékérelem
1. igénypontjaval, a 2. igénypontot pedig torolte. Az Uj f6kérelemmel egytitt a fellebbezd két
érvet nyujtott be, amelyekben kifejtette, hogy a fékérelem 1. igénypontja megfelel az ESZE
123 cikke (1) bekezdésében foglalt kovetelményeknek.
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Az els6 érv az volt, hogy a mddositds nem ad 6j muszaki tanitast, minthogy a bejelentés a
benyujtott allapotban jelezte, hogy a szazalékos értékeket térfogat alapjan kell kiszamitani,
ezért a ,térfogat alapjan” jellemz6 nem 1j anyag. Masodszor, ha a jellemz6t nem tekintik a
benyujtott bejelentésbdl levezethetnek, akkor is megfelelne a 123(2) cikk kovetelményei-
nek, tekintettel a G1/93 sz. dontésre, mivel nem nyujtott miszaki hozzajarulast az igényelt
targyhoz.

A szébeli targyalds soran a fellebbezé kérte a megfellebbezett hatarozat hatalyon kiviil
helyezését és a megadott szabadalom fenntartasat a 2021. marcius 26-dn benyujtott kére-
lem alapjan. A fellebbezé a felszdlaldsi osztalyhoz vald visszautalast kérte, amennyiben a
fellebbezési tandcs az egyik kérelmet az ESZE 123(2) cikkével 6sszhangban allonak talalja.
Az alperesek a fellebbezés elutasitasat és a 2021. marcius 26-an benyujtott kérelemnek az
eljarasba torténé be nem fogadasat kérték.

A 0OL. sz. alperes kérte tovabba, hogy a masodik érvet ne vegyék fel az eljarasba, mivel azt
allitolag késedelmesen nyujtottak be. A G 1/93 sz. dontésre alapozott érvelés nem korlato-
zodott az itélkezési gyakorlatra val6 hivatkozasra, hanem ezen itélkezési gyakorlat alapjan
kidolgozott uj érvelési irdnyt alkotott, amely a fellebbez6 tigyének mddositasat jelentette a
fellebbezési tanacsok 2020 évi eljarasi szabalyai (RPBA 2020) 13. cikkének (2) bekezdése
alapjan, és a fellebbezé nem hivatkozott kivételes koriilményekre.

A jelen tigyben a fellebbezési tanacs a szobeli eljarasra sz016 idézést 2020 juliusaban bo-
csatotta ki. Az idézésrél sz6lo értesitésre az elStt keriilt sor, hogy a fellebbez6 a G 1/93.
sz. dokumentumon alapuld érvelését benyujtotta. Ez azt jelenti, hogy az RPBA 2020 13.
cikkének (2) bekezdése érvényes az RPBA 2020 25. cikkének (3) bekezdése alapjan. Ez a
rendelkezés kimondja:

~Egy fél fellebbezési tigyében ... a szobeli targyalasra vald idézésrél szolo értesités utan
tett barmilyen mddositas elvileg nem vehet6 figyelembe, kivéve, ha olyan kivételes koriil-
mények allnak fenn, amelyeket az érintett fél nyomds indokokkal igazolt”

A fellebbezési tanacs hivatkozott a T247/20. sz. dontésre, és ismertette, hogy ez a dontés
az RPBA 2020 13(2) cikke értelmében kettds: ,, Az elsé kérdés az, hogy a kifogasolt bead-
vany (azaz a G 1/93-ra alapozott érvelés) a fél fellebbezési tigyének modositasat jelenti-e.
Ha erre a kérdésre nemleges valasz adhatd, akkor a fellebbezési tandcsnak nincs mérlegelési
jogkdre, és el kell fogadnia a beadvanyt. Ha azonban e kérdésre igenld valasz adhato, akkor
a fellebbezési tanacsnak el kell dontenie, hogy fennéllnak-e olyan kivételes kériilmények,
amelyeket nyomds indokok igazolnak, és amelyek miatt a beadvanyt figyelembe kell venni”

A fél fellebbezési tigyének modositasa olyan beadvany, amely tulmutat a fél altal a felleb-
bezés indokolasaban hivatkozott kérelmeken, tényeken, kifogasokon, érveken és bizonyi-
tékokon. Mivel a fellebbezés indokolasdban nem szerepelt a G 1/93 sz. dontésre alapozott
érv, a kérdés az volt, hogy ez az érv a fellebbezés modositasanak tekinthet6-e. A fellebbezési
tandcs ugy vélte, hogy nem ez volt az eset, miként ezt az alabbiakban kifejtjiik.
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A G4/92 sz. dontés értelmében az érvek ,,a mér el6adott tényeken és bizonyitékokon ala-
puld érveknek” mindsiilnek. A fellebbezési tanacs tovabba kifejtette, hogy a jogértelmezés-
sel kapcsolatos érvek olyanok, amelyek az eljards barmely szakaszaban dltalanosan elfogad-
hatdk, miként ezt az RPBA 2020 magyarazé megjegyzései is elismerik.

A 01. sz. alperes ellenvetette, hogy a G 1/93 sz. dontésen alapul6 érvelés nem korlatozo-
dott az itélkezési gyakorlatra valé hivatkozasra, hanem annak alapjan egy Gj érvelést dol-
goztak ki, amely egy 0j iranyvonalat és a fellebbezési tigymodositasat jelentette.

Erre reagélva a fellebbezési tanacs kifejtette, hogy a fellebbezd érvelése lényegében arra
vonatkozik, hogy a G 1/93 sz. déntés bizonyos korlatozott koriilmények koézott lehetévé
teszi egy nem kinyilvanitott jellemz6 hozzaadasat egy igényponthoz, és hogy a jelen esetben
ezek a kortilmények fennalltak. Roviden: ,A G 1/93 sz. dontés 2. fejezetében foglalt elv a
jelen esetben is alkalmazandé. A fellebbezési tanacs véleménye szerint ez az érvelés ponto-
san az, amit az RPBA 2020 fent emlitett magyardz6 megjegyzései jelentettek, mivel a jogér-
telmezéssel kapcsolatos érvelés természetesen arra vonatkozik, hogy az értelmezés hogyan
alkalmazhat¢ a fellebbezési tanacs el6tt fekvo iigy tényallasara” A tandcs ezzel egyetértett.

A fellebbezének a G1/93 sz. dontésre alapozott érvelését az eljaras soran befogadtak. A
fellebbezési tanacs ezt kovetden ugy dontott, hogy az érvek elsé sora nem allja meg a helyét,
mivel a benyujtott bejelentésben nincs olyan kinyilvanitds, amelybdl levezethet6 lenne a
~térfogat szerint” kifejezés. A tandcs nem tudta kévetni a fellebbezé azon érvelését sem,
hogy ha a ,térfogat szerint” megfogalmazas nem lenne levezethet6 a benyujtott bejelen-
tésbol, a fékérelem mégis megfelelne az ESZE 123. cikke (2) bekezdésében foglaltaknak,
tekintettel a G 1/93 sz. dontésben tett megallapitasokra: egy nem kozolt korlatozé jellemz
hozzdadasa egy igényponthoz nem alkalmazhato a jelen esetben, mert a ,,térfogat szerint”
jellemzd itt muszaki hozzdjarulast nyujt az igényelt talalmany targyahoz.

A fellebbezési tanacs arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a benyujtott kérelmek nem fe-
leltek meg az EPC 123(2) cikkében foglalt kovetelményeknek, és elutasitotta a fellebbezést.

Az Europai Unio Bizottsaga

Az EU Bizottsaga nemrégiben kozzétette a nem mezégazdasagi foldrajzi jelzésekre vo-
natkozd jogi keret elfogaddsardl sz6lo nyilvanos konzultacié eredményeit. A nyilvanos
konzultacié soran 182 valaszad6 adta be észrevételeit, f6ként Olaszorszagbdl, Franciaor-
szagbol, Németorszagbol és Spanyolorszagbdl, amelyek gazdagok olyan helyi és hagyoma-
nyos termékekben, amelyek lehetéség szerint jogosultak lehetnek a nem mezdégazdasagi
eredetmegjeldlések oltalmara.

A valaszadok tobbsége szerint a nem mezdgazdasagi eredetmegjellések oltalmanak leg-
megvaldsithatobb mddja egy olyan kiilon rendelet elfogadasa lenne, amely az egész EU-ra
kiterjedd védelmet biztositana, hasonléan a mezdgazdasagi termékek esetében a mindség-
rendszerekrél sz616 1151/2012/EU rendelet altal mar biztositott védelemhez. Ezzel szem-
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ben az utdbbi eszkozt, illetve az unids védjegyekrdl szold 2017/1001/EU rendeletben és a
2015/2436/EU iranyelvben el6irt kollektiv vagy tanusité védjegyek hasznalatat a nem me-
zOgazdasagi eredetmegjel6lések oltalma érdekében a valaszadok kevésbé tamogattak, 89%-
uk hangsulyozta tovabbd, hogy a nem mezdgazdasagi eredetmegjelolések oltalmi rendsze-
rének bevezetésére van sziikség a védett nevekkel valo visszaélésekkel, hamisitasokkal és
csalasokkal szembeni jogérvényesités fokozasa érdekében.

Az EU Bizottsaga varhatoan az elkdvetkezé honapokban teszi kozz¢ a nem mezégazdasa-
gi eredetmegjelolések oltalomrendszerére vonatkozo iitemtervet vagy jogalkotdsi javaslatot.

Az EU Torvényszéke (General Court, GC)

Az EU Torvényszéke egy 2021. novemberi itéletében azt vizsgélta, hogy a rosszhiszemiien
benyujtott formatervezésiminta-bejelentés onmiikodéen érvénytelenné teszi-e a mintat. Az
alabbiakban az itélet mogott allo érveket és indoklast ismertetjiik.

A formatervezési minta lajstromozasa egy termék vagy egy termék része — jelen esetben
egy robogd — megjelenését védi. A formatervezési minta akkor jogosult oltalomra, ha 4j és
egyéni jellegli. Ez azt jelenti, hogy a formatervezési minta nem lehet azonos egy meglevé
formatervezési mintéval, és a tajékozott felhaszndlora a meglevd formatervezési mintakétdl
eltérd dltalanos benyomast kell gyakorolnia.

A formatervezési mintdk lajstromozasa az eurépai formatervezési mintakrol sz616 rende-
letben meghatarozott okok alapjan megtamadhatd és érvénytelennek nyilvanithaté. Igenld
esetben a megsemmisités a lajstromozds id6pontjara visszamendleges hatalyd. Mas széval,
a formatervezési minta lajstromozasat ugy kell tekinteni, mintha soha nem is létezett volna.

a) A jogvita eredete

A Multimox Holding BV (Multimox) 2006-ban az EU Szellemi Tulajdoni Hivataldnal
(European Union Intellectual Property Offices, EUIPO) lajstromoztatott a robogojara egy
kozosségi formatervezési mintat.

2016-ban az Asian Gear BV (AG) (amely szintén jelents szereplGje a holland robogdpi-
acnak) kérelmet nyujtott be a Multimox kozosségi formatervezésiminta-oltalmanak meg-
semmisitése irdnt egy korabban lajstromozott kinai formatervezésiminta-oltalom alapjan.
Ez a jogvita végiil a GC-hez keriilt, amely 2021. szeptember 22-én hozta meg dontését.

b) A GC dontése

A ,rosszhiszemiiség” 6nallo fogalom az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy ezt a fogalmat az egész
EU-ban egységesen kell értelmezni. Mindazonaltal a ,,rosszhiszem{iség” fogalmat a jogsza-
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balyok nem hatarozzak meg, nem hataroljék el, s6t még csak le sem irjéak. A rosszhiszemu-
ség altalaban tisztességtelen szandék meglétét feltételezi.

Ebben az tigyben az AG a GC el6tt azzal probalt érvelni, hogy az EUIPO fellebbezési
tandcsa nem vette figyelembe, hogy a Multimox rosszhiszemten jart el a torlési kérelem
vizsgalata sordn. A GC azonban ezzel nem értett egyet, és megallapitotta, hogy nem 1é-
nyeges, vajon a formatervezésiminta-oltalom jogosultja rosszhiszemiien nyujtotta-e be a
bejelentést.

A GC értelmezése nem uj. Azt, hogy a rosszhiszemiiség érve lényegtelen, a kialakult itél-
kezési gyakorlat mar targyalta, mivel a kérdés nem az, hogy a széban forgé formatervezé-
si mintdk egyikét lemasoltdk-e a masikrol, hanem az, hogy ezek a formatervezési mintak
ugyanazt az 0sszbenyomast keltik-e. Ezért az alkalmazhaté megsemmisitési okok vizsgala-
tanak fényében azt kell megallapitani, hogy a vitatott formatervezési minta jogosultjanak
magatartasdra vonatkozo éllitds nem lényeges. Ezenfeliil a kialakult itélkezési gyakorlatbdl
kovetkezik, hogy a rosszhiszemiségre nem lehet jogalapként hivatkozni megsemmisitési
eljarasokban.

Kovetkezésképpen a GC arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a Multimox eljardsa soran
a rosszhiszemuség megléte (vagy hidnya) nem hozhat mds eredményt. Ez az tigy nem a
jogosult magatartasardl, hanem a vitatott formatervezési minta djdonsagardl sz6l. Tovabba
a rosszhiszemiiség fogalmat az eurdpai formatervezésiminta-oltalmi rendelet nem emliti
megsemmisitési okként. A megsemmisités irdnti kérelmet ezért elutasitottak.

¢) Rosszhiszemtiség és védjegyjog

A védjegyjog szempontjabdl a ,,rosszhiszemiiség” fogalmat masképp kozelitik meg. Mig a
rosszhiszemiiség a formatervezésiminta-jogban nem képez semmisségi okot, addig a véd-
jegybejelentés érvénytelenné nyilvanithatd, ha azt rosszhiszemten nyujtottak be.

Védjegyjogi szempontbol rosszhiszemiiségrol akkor beszéliink, ha gy tiinik, hogy a véd-
jegylajstromozas jogosultja nem a tisztességes versenyben vald részvétel érdekében nyuj-
totta be lajstromozasi kérelmét. Mds szdval, a bejelentést azzal a szandékkal nyujtotték be,
hogy harmadik felek érdekeit a tisztességes gyakorlattal ellentétes modon sértsék, vagy az-
zal a szandékkal, hogy kizarolagos jogot szerezzenek a védjegy funkciéitdl, kiillonosen az
eredetmegjelolés alapvetd funkcidjatol eltérd célokra.

Mindazonaltal a rosszhiszemtiséget altaldban nehéz bizonyitani, mivel a masik fél rossz-
hiszemu szandékat kell kimutatni. A torlési kereset sikerének esélye és az eljards soran fel-
hozand¢ indokok esetrél esetre valtoznak.
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Japan

A) Az ESZH, a Japan Szabadalmi Hivatal és az USPTO, az ugynevezett ,haromoldala hi-
vatalok” vezet6i 2021. december 7-én videokonferencia formajaban tartottak meg 39. éves
taldlkozdjukat, amelynek a hazigazdaja a japan hivatal volt. Az iilésen Anténio Campinos, az
ESZH elnéke, Kiyoshi Mori, a japan hivatal elndke és Drew Hirshfeld, az USPTO igazgatoja
megvitatta a haromoldald ipari szovetségekkel nemrégiben tartott talalkozojuk eredmé-
nyét, attekintették az egyes hivatalok eljarasainak digitalizaldsat, és megbeszélték a szellemi
tulajdon és a kornyezetvédelmi kérdések terén a jovébeni haromoldald egytittmiikodés le-
het8ségeit.

A talalkozdt megel6z6, 2021. november 16-i virtudlis hdromoldalu taldlkozon a hivatal-
vezet6k megerdsitették a hdrom régio ipari szovetségeivel vald szoros egylittmiikodés fon-
tossagat annak érdekében, hogy a szabadalomengedélyezési eljaras javitasanak Gj mddjait a
telhasznalok és a tarsadalom egésze javara hatarozzdk meg, az ipar pedig fontos visszajelzé-
seket adott a hivataloknak arrol, hogy az eljarasok digitalizalasa révén hogyan lehetne még
jobban tadmogatni a kérelmezoket. A haromoldalt ipari képviselok reményeiket fejezték ki
a harom hivatal kozotti, a szellemitulajdon-jogokkal és a kornyezetvédelemmel kapcsolatos
jovébeli egyiittmiikddésre vonatkozdan.

A decemberi konferencidn megyvitatott témak kozott szerepeltek még a szabadalmi hi-
vatalok elektronikus eljarasai kozotti kiilonbségek is, tovabba az, hogy a szellemi tulajdon

1

hogyan segitheti el6 az innovaciot a kornyezeti problémak megoldasa terén. A jovére nézve
a harom hivatal megerdsitette azon szandékat, hogy fokozzak az egyiittmikodést, bemutat-
jak a szellemi tulajdon globalis kihivasok kezelésében rejlé el6nyeit, és folytatjak az érdekelt

telekkel val6 egytittmukodést.

B) A Japan Szabadalmi Hivatal az USPTO-val kotott, megujitott megéallapodas alapjan
2022. januar 1-jétdl javitja a gyorsitott szabadalmi tigyintézés (PPH) programjat.

A japan hivatal felgyorsitja a PPH-vizsgalatot az USPTO 4ltal végzett vizsgalatok ered-
ményei alapjan, ennek kovetkeztében a PPH-kérelem benyujtasatol az elsd hivatali intézke-
désig eltel$ atlagos idStartamot harom hénapon beliilre csokkenti. A hivatali intézkedésre
adott valasz benyujtasatol a kovetkez6 hivatali intézkedésig atlagos id6tartam is harom ho-
napon beliilre csokken.

Az USPTO is felgyorsitja a PPH-vizsgalatot a japan hivatal vizsgalati eredményei alapjan.

Az USPTO-nél a PPH-kérelem benyujtasatol az els6 érdemi hivatali intézkedésig eltelt
atlagos id6tartam harom hoénapon belill lesz. Az elsé érdemi hivatali intézkedésre adott
valasz benyujtasatol az azt kovetd hivatali intézkedésig az eltelt atlagos id6tartam szintén
harom hénapon beliilre fog csokkenni.

A PPH-rendszer javitasa tehat mindkét orszagban gyorsitja a szabadalmi bejelentések
vizsgalatat.
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C) Az aldbbiakban révid attekintést adunk a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos leg-
Ujabb fejleményekrol Japanban.

A szabadalmi jog elsédleges forrasa a szabadalmi térvény, amely a kozelmultban tobb
modositason esett at. A mdodositasok egy része 2020. aprilis 1-jén Iépett hatalyba, és karté-
rités becslésére vonatkozik. Céljuk annak biztositasa, hogy a szabadalomtulajdonosok sza-
badalmuk bitorlasa esetén elegendd kartéritést kapjanak. El6szor is, a szabadalmi térvény
102. cikkének (1) bekezdése szerint a mddositdsok a szabadalom tulajdonosat jogdijszert
kartéritésre jogositjdk a szabadalmat bitorlé termékek azon szama utan, amely meghaladja
a szabadalom tulajdonosanak kapacitasat, vagyis a modositott torvény értelmében a szaba-
dalom jogosultja a sajat kapacitasat meghaladé szamu termék utan jogdijra jogosult.

Masodszor, a modositasok kifejezetten kimondjak, hogy az észszer( jogdij meghataroza-
sakor a birdsag olyan feltételezett jogdijat hasznalhat, amelyben a felek a szabadalom bitor-
lasanak megallapitasat kovetGen dllapodtak volna meg.

Egy tovabbi mddositas, amely 2021. oktéber 1-jén lépett hatdlyba, 4j bizonyitékgytjté-
si modszert hoz létre, nevezetesen egy semleges ellendr altal végzett vizsgalatot. Az egyik
fél kérelmére a birdsag ilyen ellendrt jelolhet ki, aki megvizsgalja a masik fél birtokaban
levé dokumentumokat, eszkozoket vagy egyéb anyagokat, az alperes tizemében telepitett,
jellemzGen jogsérté berendezéseket és 1étesitményeket, és a vizsgalati jelentést benyujtja a
birdsagnak. A vizsgalatot elrendeld végzés csak bizonyos feltételek teljesiilése esetén adhat6
ki, tobbek kozott akkor, ha elegendé ok van a szabadalom bitorlasanak gyanujara, és ha a
kérelmez6 szamdra mas eszk6zok nem allnak rendelkezésre.

A szabadalmi torvényt 2022-ben varhatdan tovabb mddositjak. A vonatkozé torvényja-
vaslatot a kormany késziti el6.

A javasolt médositasok:

1. lehet6vé teszik a birdsag szamara, hogy a szabadalombitorldsi eljarasban a nyilvanos-

sagot partolé maganbeadvanyok (amicus curiae) benyujtasara hivja fel;

2. lehet6vé teszik, hogy 0jbdl érvénybe helyezzék a szabadalom jogosultjanak az évdijfi-

zetés elmulasztisa miatt egyébként lejart szabadalmat; és

3. lehetévé teszik a szabadalmas szdmdra, hogy szabadalmat a szabadalmi engedélyes

hozzajarulasa nélkiil médositsa vagy lemondjon réla.

Kina

A) Nagy horderejii masodfoku itélet sziiletett Kindban egy SEP-szabadalom (SEP = Stan-
dard Essential Patent = szabvanyokhoz elengedhetetlen szabadalom) kapcsan folytatott li-
cencvita tigyében a joghatdsagrol, amelyet a Legfels6bb Birosag Szellemi Tulajdoni Tanacsa
hozott 2021 szeptemberében. Ez a dontés a szellemitulajdon-jogokkal, kiilénésen az SEP-
licencadaéssal foglalkozé szakemberek figyelmét is felkeltette.
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Az tigyben a keresetet az Oppo nytjtotta be a Sharp ellen a Shenzheni K6zépfoku Birosa-
gon 2020 marciusaban SEP-licencadasi vita alapjan, az Oppo kovetkezé igényeivel:

1. abirdsagtdl annak megallapitasat kérte, hogy a Sharp megsértette a jOhiszemiiség el-

vét a licenctargyalasi folyamat soran;

2. abirdsagtol a wifi, a 3G és a 4G SEP-kre vonatkozé globalis licencfeltételek meghata-

rozasat kérte;

3. abirdsagtol 3 millio RMB 6sszegti kartérités megitélését kérte, amit a Sharp a tisztes-

séges licencmegéllapodasi kotelezettségek megsértésével okozott.

A Sharp ekkor a birdsagi eljaras elleni kifogast nyujtott be a védekezési stratégiak egyike-
ként, és nem meglep6é moédon a birdsag elséfoku itéletében elutasitotta a kifogast. Ezt kove-
téen a Sharp fellebbezést nyujtott be az els6foku itélet ellen a Legfelsébb Birosag Szellemi
Tulajdoni Tandcsanal. Az itt lefolytatott masodfoka eljardsban hozott itélet a birdsag jogha-
tosaganak megtartasaval fenntartotta az elséfoku itéletet. Emellett a tandcs megerdsitette,
hogy a kinai birésagok jogosultak rendelkezni az ilyen tigyekben. Az indokolds a kovetkezd
tényeken alapult.

Elészor is, mindegyik fél hajlandé globélis megallapodasokat koétni a Sharp SEP-
portfolidirdl, és a licenctargyalasok mar 2018 juliusa ta folynak. Masodszor, a portfolidban
szereplé SEP-k tobbsége kinai szabadalom, ezért Kina az SEP-k megvalositasanak f6 hely-
szine és egyben a f6 tizleti helyszin is. A statisztikak azt mutatjak, hogy 2019. december 31-
ig az OPPO-telefonok eladasainak 71,08%-a Kindban, mig 0,21%-a Eurépaban és 0,07%-a
Japanban tortént. Harmadszor, Shenzhen az a varos, ahol a felek folytatjak a licenctargya-
lasokat.

Ezért a legfels6bb birdsag ugy véli, hogy a globalis licencfeltételek eldontése kinai birdsa-
gok dltal nemcsak az SEP-portfolié végrehajtasaval kapcsolatos ténymegallapitasok, hanem
az itéletek végrehajtasa szempontjabdl is kedvezé.

Ezen tilmenden a legfelsdbb birdsag utmutatast adott arra nézve, hogy mely feltételek-
nek kell a globalis licencfeltételekre vonatkozo joghatdsaghoz vezetniiik. Az egyik feltétel
az, hogy az Osszes fél egyetértésre jusson az ilyen joghatdsagrdl, mig a masik feltétel az,
hogy még ha nem is minden fél ért egyet az ilyen joghatdsaggal kapcsolatban, de minden
fél hajlando legyen globalis megallapodasokra. Ekkor, minthogy a kinai birdsagok sokkal
szorosabban kapcsolddnak az ilyen jogvitakhoz, nem lenne helytelen, ha a kinai birésagok
dontenének a globalis licencfeltételekrdl, ami azt jelenti, hogy a konszenzus nem eléfeltétele
a globalis feltételekrdl valé dontésnek.

Az tigy masik tényezje, hogy parhuzamosan szabadalombitorlasi perek is zajlanak Ja-
panban, Németorszagban és Tajvanon, amelyeket a Sharp titkdzéseknek tekint. Azonban a
Legfelsobb Birosag Szellemi Tulajdoni Tandcsa gy véli, hogy elészor is ezek a parhuzamos
peres iigyek csak a helyi szabadalmi torvények alapjan torténd szabadalombitorlassal kap-
csolatosak, mig a jelen {igy az SEP-k licencfeltételeivel kapcsolatos vitakra vonatkozik, ame-
lyek jellege meglehet6sen eltéré. A szabadalombitorlasi jogvitak végeredménye a dontés a
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jogsértd cselekmények altal okozott karokrol, mig a licencfeltételekkel kapcsolatos jogvitak
eredménye a licencfeltételek eldontése. Masodszor, még ha vannak is parhuzamos kiilf6ldi
jogvitak, abban a helyzetben, hogy a kinai birdésagok joghatdsaggal rendelkeznek, a kiilfoldi
birdsagok parhuzamos jogvitdi elvben nem befolyasoljak a kinai birdsdgok joghatdsagat.

Ez a mésodfoku itélet jelenleg hatalyos, és a birdsagi feliilvizsgalat soran a globalis li-
cencfeltételekkel kapcsolatban ennek megfelel6en kell eljarni. Varhatunk egy ujabb itéletre,
amely részletes modszert nyujt a wifi/3G/4G globalis dijak kiszamitdsdhoz, vagy pedig vér-
hatunk egy 1j globélis megallapodasra a felek kozott ebben az tigyben.

Az SEP-tigyek az elmult 6t évben Kinaban meglehetdsen forré témava valtak a gyakor-
latban. A 2018-ban a Huawei v. Samsung-tigyben hozott dontéstél a Legfelsébb Birdsag
Szellemi Tulajdoni Tanacsanak a szellemitulajdon-jogokkal foglalkozo, 2020. évi dontéséig
a kinai birésagok egyre aktivabba és magabiztosabb4 valtak az SEP-vitdk kezelésében.

Jogi szempontbdl a kinai birésagok meglehetésen koriiltekinté és kiegyensulyozott
moddon jarnak el, és elvben nem hoznak ideiglenes intézkedést. A birésagok nem kivan-
jak kényszeriteni a végrehajtokat a piacrol valé kivonuldsra, hanem csak remélik, hogy
segithetnek a szabadalmilicenc-targyaldsok elémozditdsaban. Ez a filozofia érvényesiilt a
Huawei v. Samsung-igyben hozott dontésben is, amely bizonyitottan elésegitette a végsd
megegyezést.

A jogsértési eljaras soran a feleket arra 6sztonzik, hogy johiszemu és mélyrehato licenc-
targyalasokat folytassanak az SEP-vitak megoldasa érdekében. A kinai birésagok a birdsagi
eljarasok soran rendszerint megvizsgaljak a felek magatartasat és cselekedeteit a licenctar-
gyalasok soran, hogy melyik fél kovetett el nyilvanvalé hibékat, és melyik félnek kell felel3s-
séget véllalnia a targyalasok kudarcéért. A pekingi és a guangdongi legfelsdbb birdsag rész-
letes szabalyozast adott ki, hogy viszonyitasi pontokat hatarozzon meg az SEP-jogosultak és
a megvalositok szamara a johiszemd targyalds modjarol.

Erdekes megfigyelés, hogy az SEP-vel kapcsolatos jogvitdk tobbségét végiil egyezséggel
oldjak meg, és szinte egyetlen esetben sem adnak ki hatékony végzést. A birdsdgok altalaban
nem hajlandoak ,,birdsagi arat” megallapitani az SEP-portfoliokra. A kinai birésagok meg-
értik, hogy a pereskedés csak egy eszkoz vagy hid, és a birdi végzés nem végsé cél, hanem
egy intézkedés a megallapoddsok megkonnyitésére az ilyen vitakban.

Az évek Ota tarto fejlédés utdn a kinai birdsagok egyre batrabbak és magabiztosabbak a
kinai kapcsolaton alapulé dontésekben a licenctargyalasok soran, valamint batorsagot és
bizalmat mutatnak a jogérvényesités gatlasa elleni dontések meghozataldban. Nyilvanos in-
formaciok szerint az elmult két évben a kinai birdsagok 6t SEP-iigyben hoztak ideiglenes
intézkedés elleni végzést, mig egy esetben a perinditdst tiltd végzés iranti kérelmet (Lenovo
v. Nokia) elutasitottak. Az utdbbi iigyben a Shenzheni Kozépfoku Birdsag elutasitotta a
Lenovo perinditasi kérelmét azzal az indokkal, hogy a Lenovo és a Nokia tengerentuli jogvi-
tai még mindig folyamatban vannak, ezért a bir6sag nem tudja értékelni a Lenovo kérelmét.
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Osszefoglalva, Kina kormanya megérti, hogy a nemzetkozi gazdaséagi és kereskedelmi
»innovéciés habora” a ,,szabvanyok/szabalyok haborujava” valt. Ezért Kina sokkal nagyobb
figyelmet fordit a szellemi tulajdon védelmének megerdsitésére. A novekvd 5G szabvanyok
terén a kinai vallalatok vezet6 szerepének novekedésével Kina varhatdan az egyik olyan
orszag lesz, ahol a jov6ben egyre tobb SEP-vel kapcsolatos pert fognak inditani.

Tekintettel arra, hogy az SEP nemzetkozi parhuzamos peres eljarasok meginditdsanak
célja dltaldban a globalis licencfeltételekre vonatkozoé megegyezés megkonnyitése, a kinai
birdsagok a feleket arra 9sztonzik, hogy a licencmegallapodasok és a peres eljarasok so-
ran legyenek észszertibbek. Nemzetkdzi parhuzamos pereskedés nem az egyetlen modja az
SEP-licencvitak rendezésének. A kinai birdsagok ugy vélik, hogy az értelmes targyaldsok,
valamint az SEP-portfolid és a licencfeltételek észszerti értékelése végiil az ilyen vitak teljes

korti megoldasahoz vezet.

B) Tekintettel arra, hogy a kinai szabadalmi vizsgalati iranyelvek nem tesznek emlitést a
kristalyos formara vonatkozo6 szabadalmi bejelentések vizsgalatarol, a jogalkalmazok elsd-
sorban bir6sagi dontésekre és a Kinai Nemzeti Szellemi Tulajdoni Adminisztracié (China
National Intellectual Property Administration, CNIPA) érvénytelenségi hatarozataira ta-
maszkodnak az igazsagszolgaltatds és a hivatal altal elfogadott vizsgalati kovetelmények
megismerése céljabol.

A kozelmultbeli dontések elemzése e tekintetben arra enged kovetkeztetni, hogy a kris-
talyos formdra vonatkozé taldlmanyok feltaldloi tevékenységének értékelésére vonatkozo
kritériumok altalaban kovetkezetesek. Az egy ismert vegyiiletéhez hasonld szerkezetii ve-
gytlethez vezetd feltalaloi tevékenység értékelésére elfogadott kovetelményeknek a krista-
lyos formara vonatkoz talalmanyokra is alkalmazhatéknak kell lenniiik - vagyis csak azok
a taldlmanyok alapulnak feltaldléi tevékenységen, amelyek vératlan miiszaki hatdst érnek el.

Minthogy a szabadalmi vizsgalati iranyelvek nem tartalmaznak kifejezett paramétereket
arra vonatkozéan, hogy egy kristalyos forma hogyan érhet el varatlan muszaki hatast, az
alabbiakban két kozelmultbeli megsemmisitési dontés elemzésével feltarjuk az ilyen hatds
megallapitasakor figyelembe veend6 paramétereket.

A vortioxetin-hidrobromid-iigy

A Z71200780022338.5 sz. taldlmanyi szabadalom a vortioxetin-hidrobromid bétakris-
talyformajara vonatkozik. A leirasban szerepl6 példak a vortioxetin kiilonb6z6 soéit és a
hidrobromid kiillonb6z6 kristalyos formainak eldallitdsat és jellemzéit ismertetik. A szaba-
dalom érvényességét a CNIPA elStti megsemmisitési eljaras soran vitattak. A CNIPA 2021.
aprilis 29-én hozott, 48337 sz. dontése fenntartotta a szabadalom érvényességét.

A dontés megéllapitotta, hogy a vitatott szabadalom 1. igénypontja és a legkozelebbi
technika dllasdnak 1. bizonyitéka kozotti kiilonbség az volt, hogy az 1. bizonyiték csupan a
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vortioxetin szabad bazisat, nem pedig a szabadalomban szereplé séformdkat és kristalyos
formakat mutatta be.

Az tigy vitdja arra iranyult, hogy a vortioxetin-hidrobromid bétaformadja hozott-e varat-
lan mitiszaki hatést a technika alldsahoz viszonyitva. A varatlan mtszaki hatds értékelése
soran a dontés nemcsak a vitatott szabadalom kristalyos formdinak olvadaspontjat, higro-
szkopossagat és vizoldhatdsagat hasonlitotta Gssze a technika alldsa szerinti bazis krista-
lyos formdival, hanem az 6sszehasonlitdsokat kiterjesztette a vitatott szabadalomban kozolt
egyéb sok kristalyos formaira is.

Meg kell jegyezni, hogy a vitatott szabadalom altal igényelt bétaforma nem volt a vitatott
szabadalomban kozolt kristalyos formak koziil a legelény6sebb az olvadaspont, a higrosz-
kopossag és a vizoldhatdsag tekintetében. A dontés azonban ugy vélte, hogy a magas olva-
daspont (hdstabilitds) fenntartdsa mellett a vortioxetin-hidrobromid alfa- és bétaformai a
tobbi sOhoz képest 1ényegesen alacsonyabb higroszkdpossagot és nagyobb vizoldékonysagot
mutattak. Ilyen altaldnos teljesitményt a szakember a szoban forgd szabadalomban felsorolt
sokristalyok alapjan nem varhatott volna el.

A lenvatinib-metdnszulfondt-iigy

2021. aprilis 30-an a CNIPA meghozta 49520 sz. dontését, amely a Z1.200480036184.1 sz., a
lenvatinib-metanszulfonat kristalyos formajara vonatkozé talalmanyi szabadalmat érvény-
telennek nyilvanitotta.

A dontés a 48337 sz. dontéshez hasonlé megkozelitést alkalmazott a varatlan muszaki
hatas megéllapitasdhoz. El6szor is 6sszehasonlitotta a lenvatinib-metanszulfonatnak a vita-
tott szabadalom 1. igénypontjdban szereplé kristalyos formdjat (C-forma) a technika allasa
szerinti szabad bazissal. Ezutan attért a C-formara és a vitatott szabadalomban kozolt egyéb
savaddicios sok kristalyos formaira.

Mindazonaltal a 49520 sz. dontés a C-forma, a szabad bazis és mas sok szilard dllapotban
vizsgalt stabilitasanak, higroszkopossaganak, oldhatésaganak és biologiai hozzaférhet6sé-
gének Osszehasonlito elemzése utan arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a C-forma mtiszaki
jellemz6i jobbak, mint a szabad bazisé, de rosszabbak, mint néhany mas s6é. Ezért az elért
hatds a vart tartomanyon beliil volt.

Megijegyzések

Ezekben az esetekben az érintett szabadalom leirasdban ismertetett mas miiszaki megolda-
sok altal elért hatdsokat hasznaltak viszonyitasi alapként annak megallapitasahoz, hogy a
bejelentett kristalyos forma muszaki hatasa varhato-e.

A gyakorlati szakembereknek oévatosaknak kell lenniiik, mert ez a megkozelités csak
akkor alkalmazhatd, ha bizonyiték van arra, hogy az 6sszehasonlité muszaki megoldasok
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altal elért hatasok egyenértékiiek azokkal, amelyeket a technika teriiletén jartas szakem-
ber a technika allasa alapjan elvarhat, kiilonben azt kockaztatjak, hogy téves kovetkeztetést
vonnak le.

Ha példaul egy talalmany hasznositdsa egyetlen kristalyos formahoz vezet, akkor nem
lesz viszonyitasi pont az 9sszehasonlitas elvégzéséhez és a varatlan muszaki hatds bizonyi-
tasahoz. Ha azonban egy taldlmany hasznositédsa egyidejlileg két kiillonb6zé tulajdonsaga
kristélyos formahoz vezet, az e cikkben tdrgyalt esetekben alkalmazott mddszertan alkal-
mazasaval észszertinek tlinik, hogy a varatlan mtiszaki hatds el6idézését az egyik kristalyos
formahoz kossék.

Ha a két kristalyos forma tulajdonsagai alig kiillonboztethet6k meg, nehéz lenne megalla-
pitani varatlan muszaki hatast, még akkor is, ha mindkét hatas kivalo. Ilyen dsszefiiggésben
a kristalyos formaval kapcsolatos feltalaloi tevékenységnek a technika éllasa szerinti értéke-
lése, amely a taldlmany altal kozolt tartalomtol fiigg, véltozhat, ha a szabadalmas gy dont,
hogy kiilénboz6 tartalmakat kozol.

Osszefoglalva, a bejelentés napjén egyidejileg nyilvanossagra hozott miiszaki megoldd-
sok nem befolyasolhatjak egy talalmany esetében a technika allasahoz viszonyitott feltalaloi
tevékenység értékelését. Tovabbra is kérdéses, hogy indokolt-e a szabadalmi bejelentés altal
elért mtszaki megoldasokat hivatkozdsi alapként hasznalni a szakember elvérasi szintjének
megallapitasakor.

C) A francia Lacoste és a volt szingapiri CARTELO cég kozott tobb mint két évtizede folyik
a harc ruhazati védjegyeikért Kinaban. A Cartelo egyik védjegyének elutasitasaval kapcso-
latos, 2020. oktdber 19-i perujitasi tigyben a Pekingi Legfels6bb Népbirosag teljes kortien
attekintette és elemezte a viszaly néhdny 6 szempontjat.

a) Tények

Az1920-as években a ,,Le Crocodile” becenévre hallgaté René Lacoste francia teniszez6 a vi-
lagranglista els6 helyén allt. Miutan visszavonult a teniszt6l, Lacoste feltalélta a ,,petit piqué”
nevli pamutfonalkétési technikat, amelyet 1933-ban az elsé Lacoste-p6loing megalkota-
sdhoz haszndlt, amelynek mellrészén egy kis zold krokodil lathato. Ezt kovet6en Lacoste
krokodil jelzéssel kivalé mindségt ingek és egyéb ruhdzati cikkek sorozatat fejlesztette ki.
Azdta a LACOSTE marka fokozatosan nemzetkozi védjeggyé valt szamos teriileten, példaul a
sportruhdzat, a sportfelszerelések, az utazasi cikkek és a kozmetikumok teriiletén.

1979-ben a Lacoste vallalat kérelmezte a krokodil ruhdzati védjegy lajstromozasat Kina-
ban (1. 4bra).
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1. dbra

A védjegyet 1980-ban 141 103 szammal lajstromoztdk, és a LACOSTE védjegy 1984-ben
kezdett el megjelenni a kinai piacon.

Azsia mas részein azonban mdr masok is utdnoztdk az 1933-ban létrehozott krokodil-
képet. Amikor a Lacoste belépett ezekre a piacokra, azt tapasztalta, hogy a forditott képet
(azaz a balra néz6 krokodilt) mar két vallalat is bejegyeztette:

- a Crocodile Garments Limited (CGL) Hong Kongban; és

- Li Seng Ming [aki késébb Crocodile International (CI) névre valtoztatta nevét] Szinga-

purban.

Egytittélési megallapodasokat irtak ald. 1980-ban Hongkongban a CGL sajat nevére beje-
gyeztette a LACOSTE krokodil markat, és a Lacoste termékek forgalmazoja lett. 1983-ban a
Lacoste és a CI megallapodott abban, hogy védjegyeik egymas mellett 1éteznek az 6t orszag-
ban és/vagy régioban, Szingaptrban, Malajzidban, Indonéziaban, Bruneiben és Tajvanon.

Mindazonaltal 1980-ban, amikor a Lacoste bejegyeztette védjegyét Kinaban, a két vallalat
egyike sem gondolt arra, hogy beléphet a kontinentalis piacra. A kinai piac irdnti érdekl6-
désiik késobb sziiletett.

Az 1990-es évek kozepén a CGL megprobalta lajstromoztatni Kindban a krokodil for-
ditott képét ingekre himezve. Ezt a vitat végiil 2003-ban rendezték a Pekingi Legfels6bb
Népbirdsag védnoksége alatt, ahol a CGL elismerte a LACOSTE krokodilvédjegy elsébbségét
és jo hirnevét, és beleegyezett egy masik abrazolas hasznalataba.

A CI megkisérelte a krokodil kiilonb6z6 abrazoldsait is bejegyeztetni Kindban, amelyeket
elutasitottak. Igy a CI egy 6j védjegyet (2. dbra) jelentett be és lajstromoztatott: CARTELO, a
sz6 kozepén elrejtett krokodillal.

2. dbra

A CI altal benyujtott védjegybejelentések kozott volt a 2018250. szamd védjegy, amely
egy krokodilabrat és kinai irasjeleket tartalmazott (3. abra), és a 25. druosztalyba tartozo6
»ruhazati cikkek stb” arukra vonatkozott (a vitatott védjegy).
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AT RET

3. dbra

A vitatott védjegyet késébb a Cartelo Crocodile Pte Ltd (Cartelo) nevii tarsasagra ruhaz-
tak at.

Mind a Lacoste, mind a CGL a vitatott védjegyet a sajat védjegyeikhez valé hasonldsagara
hivatkozva ellenezte. A Védjegyhivatal és a Védjegy-felillvizsgalati és Elbiralasi Tanacs az
6 javukra dontétt. 2010-ben azonban a pekingi Els6 Kozbens6é Népbirdsag hatalyon kiviil
helyezte a kozigazgatasi hatarozatokat, és jovahagyta a lajstromozast. A Pekingi Legfelsébb
Birésag 2018-ban megerésitette a jovahagyast.

Mind a Lacoste, mind a CGL jbdli eljaras irdnti kérelmet nyujtott be a Pekingi Legfel-
s6bb Birdsagnal.

b) A Pekingi Legfels6bb Birosdg dontése

A birésag 2020. oktober 19-én hozta meg végleges itéletét, amelyben megéllapitotta, hogy
a vitatott védjegy és a Lacoste korabbi hivatkozott védjegyei azonos vagy hasonlé arukra
vonatkozé hasonld védjegyeknek mindsiilnek. Ezért a birdsag elutasitotta a vitatott védjegy
lajstromozasat.

Dontésében korlatozédhatott volna annak megallapitasara, hogy a vitatott védjegy ha-
sonld a hivatkozott védjegyekhez, és azonos arukat jelolnek. Tekintettel azonban a két val-
lalat kozotti hosszu és bonyolult elézményekre, a birésag ugy dontott, hogy teljes kortien
elemzi a konfliktust, sét bizonyos olyan kérdéseket, amelyekrél maga a Pekingi Legfelsébb
Birdsag egy korabbi, 2010-ben hozott polgari jogi itéletében mar itélkezett, ujra megvizsgal
és Gjraértékel.

A 2010-es itéletet egy 2008-ban hozott elséfoka itélete ellen benyujtott fellebbezés alap-
jan hozta meg, miutan a Lacoste 2000-ben jogsértés miatt beperelte a CI-t. Az elséfoku és
a masodfoku itélet elutasitotta a Lacoste bitorlasi keresetét, mivel ugy vélte, hogy bér az
itkoz6 védjegyek hasonldsagot mutatnak, a kovetkezd tények elegenddk a bitorlasi kereset
kizarasahoz:

- A CIvédjegyét a cARTELO lajstromozott védjeggyel egyiitt hasznalta.

- A Kkétvédjegy egy ideig egymas mellett létezett, és a piac killonb6z6 dgazataiban meg-

alapoztak hirneviiket.

- Megallapodtak abban, hogy Azsia més részein is egyiitt fognak mikddni.

- A CI nem jart el rosszhiszemten.
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A birésag azonban itéletében ragaszkodott ahhoz, hogy a két védjegy kozotti hasonldsag-
ra tekintettel a CI-nek ,tovabbra is gy kell hasznalnia védjegyeit, hogy azok nyilvanvaldan
megkiilonboztetheték legyenek a LACOSTE védjegyektdl, és mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy elkeriilje a LACOSTE védjegyeket”

o) Vizudlis hasonlosdg

A vitatott védjegy egyetlen krokodilbdl és a kinai irasjelekbdl (jelentésiik: ,,Cartelo kroko-
dil”) allt. A kinai irasjelek hozzaadasa ellenére a vitatott védjegy meghatarozo része a kroko-
dil abrazolasa maradt. Mivel a (,,Cartelo”) kinai irasjelek nem rendelkeznek konkrét jelen-
téssel, gy vélték, hogy az érintett kozonség a vitatott védjegyet kizardlag kinai ,,krokodil”
irasjellel emliti. A Lacoste hivatkozott védjegyei egyetlen krokodilabrat alkotnak, és a kinai
»krokodil” irasjellel is hivatkozhat rajuk az érintett kozonség. Emellett a vitatott védjegy
meghatdrozo része — nevezetesen a krokodilalakzat — nyitott szajjal és felfelé kunkorodé
tarokkal kozos a Lacoste hivatkozott védjegyeivel. Ezért a vitatott védjegy nagymértékben
hasonlit a Lacoste hivatkozott védjegyeire.

B) A krokodilos LACOSTE védjegyek megkiilonboztetéképessége és hirneve

A krokodilmegjel6lés a ruhdzati termékeken nagyfoku megkiilonboztetéképességgel ren-
delkezett annak ellenére, hogy a krokodil egy allat. Emellett a rendelkezésre allé bizonyi-
tékok szerint a Lacoste-krokodil ruhazati védjegyei mar a vitatott védjegy bejelentésének
idépontja el6tt bizonyos befolydsra tettek szert Kinaban. Ezenfeliil a Lacoste nem kimélte
erdfeszitéseit, hogy jogi eljarasok utjan fenntartsa a krokodilvédjegy megkiilonboztets-
képességét és hirnevét. A hivatkozott védjegy 2016-ban kozismert védjegyként elismerést
kapott, ami a Lacoste krokodilvédjegyeinek tartos hirnevét titkkrozi.

y) A Cartelo szandéka
A két évig tart6 perujitasi eljaras sordn a Cartelo elkezdett butikokat nyitni a Lacoste bu-
tikjainak kozelében az Alibaba dltal is hasznalt szamos olyan vizualis elemet alkalmazva,
amelyek nyilvanvald utaldsokat tartalmaztak a Lacoste-ra vonatkozéan (pl. utalds a teniszre,
a francia z4szl6 szineinek, valamint azonos taskdknak és termékeknek a haszndlata).

Az itélet megallapitotta, hogy ezek a tények azt bizonyitjak, miszerint a Cartelo arra tore-
kedett, hogy a vasarlok tévesszék dssze a krokodilabras védjegyet a Lacoste dbras krokodil-
védjegyeivel, illetve bizonyos kapcsolatot teremtsen a Lacoste-tal.

c) Egyezségi megdllapodds
A Pekingi Legfels6bb Népbirdsag kiterjesztette elemzését a Lacoste és Li Seng Min (a CI

jogelédje) kozott 1983-ban alairt egyezségi megallapodasra, amelyet a Cartelo szerint Kin-
ara kellett volna alkalmazni. A birdsdg megjegyezte, hogy a megallapodas hatalya a Szinga-
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puri Nemzetkozi Valasztottbirdsagi Kozpont dltal hozott valasztottbirdsagi itélet targyat ké-
pezte, és hogy egyértelmu, miszerint a megallapodas csak az abban felsorolt 6t orszagra és/
vagy régiora vonatkozott, kifejezetten kizarva a kinai szarazfoldet. Ezért az 1983-as egyez-
ség nem haszndlhat6 annak megitélésére, hogy a jelen esetben a vitatott védjegy hasonlit-e
a hivatkozott védjegyekhez, vagy hogy a vitatott védjegyet be kell-e jegyezni. A birdsag
hozzatette, hogy még ha létezne is Kinara alkalmazandé védjegy-egytittmikodési megal-
lapodas, akkor is meg kellene hatarozni, hogy a vitatott védjegy és a hivatkozott védjegyek
azonos vagy hasonlé arukon hasznalt hasonl6 védjegyeknek mindsiilnek-e, ahogyan azt a
védjegyrol szol6 torvény vonatkozo rendelkezései és annak birdsagi értelmezései el6irjak.

d) Megjegyzések

A Lacoste és a Cartelo kozotti folyamatos konfliktusra gyakorolt hatdsan tilmenden ez az
itélet tobb kulcsfontossagu kérdésre is fényt derit a védjegyek hasonldsaganak értékelésével
kapcsolatos tigyekben, ami a védjegyiigyek 6rokos kritikus pontja.

o) A védjegyek hirneve

A Pekingi Legfels6bb Népbirosag tisztazta, hogy még ha egy korabbi védjegy nem élvez is
nagy hirnevet, ha a vizudlis hasonlésag tagadhatatlan, a korabbi védjegyjogok akkor is ol-
talmat élveznek. Ezért a vitatott védjegy bejelentési id6pontja el6tt szerzett védjegy hirneve
csak egy tovabbi elem, amelyet a birdsagnak figyelembe kell vennie annak megitélésekor,
hogy fennall-e az 6sszetévesztés veszélye.

B) A védjegybejelentd sziandéka

A Lacoste altal a Cartelo ellen folyamatban 1év6 4j bitorlasi tigyben benydjtott bizonyité-
kokat, amelyeket a megismételt eljarasban a birésagnak bemutattak, ugy tekintették, hogy
alatamasztjak a Cartelo rosszhiszemuségét és szandékat, hogy kihasznalja a Lacoste j6 hir-
nevét. Ezt a szandékot a birdsag, még akkor is, ha az a vitatott védjegytdl eltérd eszkozre
vonatkozott, 4ltalanos tényként vette figyelembe a LACOSTE védjegyek és a vitatott védjegy
kozotti osszetéveszthetdség értékelésénél.

y) A védjegyek teriiletenkiviilisége

A Pekingi Legfelsobb Népbirosag ebben az tigyben megragadta az alkalmat arra is, hogy
tisztazza a védjegyjogok teriileti hatdlyaval kapcsolatos nézeteit. Hatdrozataban egyértel-
muvé tette, hogy a megallapodas, mivel nem vonatkozik a kinai szarazfoldre, nem szolgal-
hat alapjaul az egyiittélésnek Kindban. A birésag hozzatette, hogy még ha a kontinentalis
Kina egyike is lett volna a megallapodasban felsorolt 6t joghatdsagnak, akkor is a védjegyek
hasonldsaga alapjan itélte volna meg az tigyet ahelyett, hogy kozvetleniil elismerte volna a
megallapodas hatékonysagat.
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Német Szovetségi Koztarsasag

A) A Szovetségi Szabadalmi Birdsag (Bundespatentgericht, BPG) egy 2021. 3. 10-i don-
tésében (Autowaschanlage) ugy itélte meg, hogy az a tény, hogy egy automosét szinesben

abrazolnak, egyetlen szabaly szerint sem biztositja a sziikséges megkiilonboztetGképességet
egy megfelel6 abras védjegy szamara.
A szdban forgd abras védjegy az alabbi dbran lathato:

A védjegylajstromozasi kérelmet 2017-ben nydujtottédk be, és tobbek kozott automosdk-
ra lajstromoztak. 2020 augusztusdban a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal (Deutsches
Patent- und Markenamt, DPMA) helyt adott a védjegy ellen 2018-ban benyujtott torlési
keresetnek azzal az indokolassal, hogy sem az autémosé abrazolasa, sem szinkialakitasa
nem tér el jelentSsen a piacon szokasostol, ezért a fogyasztok nem ismerik fel azokat eredet-
megjelolésként.

A BPG megerésitette a DPMA dontését, mivel egyes autdomosok vonatkozasaban jel-
legzetes szineket nem regisztraltak. Abbol a ténybdl, hogy a fogyasztok bizonyos szineket
egyes nagy benzinkutakat tizemeltetd vallalatokhoz tarsitanak, nem lehet arra kovetkeztet-
ni, hogy az autémosé berendezések minden szinkialakitdsat eredetmegjelolésnek és nem
pusztan dekoracios elemnek tekintik.

A bejelent6k szempontjabol ez a dontés természetesen sajnélatos, mivel a szineket mesz-
szir8l érzékelik, és igy a fogyasztok szamara még nagy tavolsagbdl is egyértelmi felismerési
értékkel birnak. A versenytarsak szempontjabol viszont a dontés egyértelmiien iidvozlends.
Tekintettel arra, hogy a szinek csak korlatozott mértékben allnak rendelkezésre, és hogy a
vilagos vagy sotét szinek arnyalata aligha elegend a hasonlosag megtagadasahoz és igy az
OsszetéveszthetGség kizarasahoz, a szinek monopolizalasat jol meg kell fontolni, még akkor
is, ha itt a szin oltalmat csak az autdmosé abrazolasaval egyiitt kérték (ami nem tér el az
iparagban megszokottdl).
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B) A német Szovetségi Legfels6bb Birosag (Bundesgerichtshof, BGH) egy nemrégiben koz-
zétett itéletében egyrészt a foldrajzi arujelzéknek a német védjegytorvény szerint kollektiv
védjegyként vald oltalma, masrészt a f6ldrajzi arujelzéknek és eredetmegjel6léseknek a me-
z8gazdasagi termékek és élelmiszerek mindségrendszerérdl sz6l6, 1151/2012 sz. rendelet
szerinti oltalma kozotti kapcsolatrol dontott.

Az tigy hdttere

A felperes Bduerliche Erzeugergemeinschaft Schwidbisch Hall a tulajdonosa a tobbek ko-
z0tt huisra bejegyzett HOHENLOHER LANDSCHWEIN (hohenlohi sertés) és a HOHENLOHER
WEIDERIND (hohenlohi legeldn tartott marha) német kollektiv védjegyeknek. Az elneve-
zések nincsenek az 1151/2012 sz. rendelet alapjan bejegyezve oltalom alatt allo foldrajzi
jelzésként vagy eredetmegjelolésként. A felperes termel6i tarsasag tagjai hasznalhatjak az
elnevezéseket, amennyiben betartjak a felperes altal meghatarozott termeldi iranyelveket,
amelyek eldirjak az édllattenyésztésre, allattartdsra, takarmanyozasra és hasonlokra vonat-
kozo kovetelményeket.

Az alperesek, egy vidéki hentesiizlet és annak vezetdje (a tovabbiakban: alperes) nem tar-
toznak a felpereshez. Az alperes tobbek kozott a ,, Hohenloher Landschwein”, ,,Hohenloher
Weiderind”, valamint a ,,Zartes Schweinefilet” (,,finom sertésszelet”), ,,Das beste vom
Hohenloher Landschwein” (,,a legfinomabb hohenlohi sertés”) allitdsokkal reklamozta
husat.

Egy eredménytelen figyelmeztetést koveten a felperes keresetet nyujtott be a Stuttgar-
ti Tartomanyi Birosagnal, amelyben tobbek kozott azt kérte, hogy az alperest tiltsdk el a
»Hohenloher Weiderind” és/vagy a ,,Hohenloher Landschwein” megnevezés htisra torténd
hasznélatatdl.

A birdsag elutasitotta a keresetet; a Stuttgarti Fellebbezési Bir6sag a kérésnek megfeleléen
elitélte az alperest. Végiil a BGH elutasitotta az alperes fellebbezését.

Megerdsitett tilté végzés

A BGH a védjegytorvény 97(2) cikke alapjan, osszefiiggésben a 14(5) cikk 1. mondataval,
egyetértett a jogsértés megsziintetésével. Az alperesek a szoban forgd megjeloléseket a ke-
reskedelmi forgalomban hasznaltak ugyanazokra az arukra, amelyekre a felperes kollektiv
védjegyei oltalmat élveztek, anélkiil, hogy teljesitették volna a felperes védjegyszabalyzata-
ban foglalt feltételeket, vagy maguk is a felperes tagjai lettek volna.

Az alperes nem hivatkozhatott sikeresen a 100(1) cikk 1. mondataban foglalt zaradék-
ra sem. E rendelkezés szerint egy foldrajzi arujelzé gyujtdjelz6ként torténd lajstromozasa
nem jogositja fel a jogosultat arra, hogy megtiltsa harmadik személynek az ilyen drujelzék

1o

kereskedelmi forgalomban torténé hasznalatat, feltéve, hogy a hasznalat megfelel a kozer-
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kolcsnek, és nem sérti a védjegytorvény 127. cikkét. Kilonosen a 100(1) cikk 2. mondata
szerint az ilyen védjegy nem tarthaté fenn olyan harmadik személlyel szemben, aki jogosult
a foldrajzi drujelz6 hasznalatdra.

A BGH szerint a vidéki mészarszék védjegyhasznalata a 100(1) cikk 1. mondata értelmé-
ben a ,,jo erkolcsbe”, azaz a tisztességes kereskedelmi gyakorlatba titkozott. Igaz, hogy az
alperesek javéra kellett figyelembe venni, hogy termékeik forgalmazasahoz leir¢ kifejezése-
ket hasznalhattak, és hogy a felperes nagyszamu gytijt6jelzés bejelentésével megnehezitette
a megfelel6 megjelolések kivalasztasat. Az alperesek azonban a jeleket azonos formaban
hasznaltak anélkiil, hogy a cimzett fogyasztd szamara a jelzéssel egyértelmuvé tették volna,
hogy termékeik nem a felperes termeldi tarsasag egy tagjatol szarmaznak, és nem felel-
nek meg teljes mértékben a felperes termel6i irdanymutatasainak. A szdban forgé kollektiv
védjegyek altal biztositott oltalom magaban foglalja a védjegytorvény 97. cikkében emlitett
valamennyi, jogilag védett funkciét (az aruk vagy szolgéltatasok kereskedelmi vagy fold-
rajzi eredetének, tipusanak, mindségének vagy egyéb jellemzdinek garantaldsa). A felperes
kollektiv védjegyeinek jo hire volt; az alperesek ezt kihasznalndk, és a reklamhatasu védjegy
vonzerejét az értékesités eldmozditasara hasznalndk.

¢) Kiilonbségek a foldrajzi kollektiv védjegyek és a foldrajzi megjelolések oltalma kozott

A BGH ugy itélte meg, hogy a védjegytorvény 100(1) cikkének alkalmazasat az 1151/2012
sz. rendelet nem zdrja ki. A foldrajzi kollektiv védjegyek oltalma és a foldrajzi megjel6lések
oltalma kozotti kapcsolat az utobbi rendelet szerkezetébdl kovetkezik.

A HOHENLOHER LANDSCHWEIN és a HOHENLOHER WEIDERIND megjelolés a nemzeti jog
szerint foldrajzi kollektiv védjegyként oltalmat élvez. A védjegytorvény 99. cikke szerint a
kollektiv védjegyek kizardlag olyan megjelolésekbdl is allhatnak, amelyek az aruk vagy szol-
galtatasok foldrajzi eredetének megjelolésére szolgalhatnak. A kollektiv védjegyek nemzeti
oltalma megfelel a 2015/2436 sz. rendelet (védjegyiranyelv) kovetelményeinek.

A felperes nem nyujtott be az 1151/2012 sz. rendelet szerinti kérelmet a HOHENLOHER
LANDSCHWEIN és a HOHENLOHER WEIDERIND elnevezés bejegyzése irant. Ennek megfele-
16en nem hivatkozhatott az e rendelet szerinti oltalomra.

A BGH azonban ramutatott, hogy egyrészt a kereskedelemben az druk és szolgaltata-
sok foldrajzi eredetének megjel6lésére alkalmas jelekbdl vagy megjel6lésekbdl allo kollektiv
védjegyek, masrészt az eredetmegjelolések és f6ldrajzi jelzések nemcsak kiilonboz6 jogsza-
balyok hatalya ald tartoznak, hanem kiilonb6z6 célokat is szolgalnak.

Mig a (szintén foldrajzi) kollektiv védjegy f6 funkcidja a tarsulas vallalkozasabol szarma-
z6 aruk vagy szolgaltatasok kereskedelmi eredetének garantalasa, addig az eredetmegjels-
lések és foldrajzi jelzések 6 funkcidja a termékek foldrajzi eredetének és az ezen alapuld
kiilénleges tulajdonsdgoknak a garantaldsa.
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A BGH az 1151/2012 sz. rendelet 14. cikkére hivatkozott, amely a védjegyek, az eredet-
megjel6lések és a foldrajzi arujelzok kozotti kapcsolatot szabalyozza. E rendelkezés értelmé-
ben a megfelelé eredetmegjelolés oltalma irdnti kérelem Bizottsaghoz torténd benyujtasa-
nak idépontja el6tt bejegyzett foldrajzi kollektiv védjegyek akkor is tovabb hasznalhatok, ha
egy megfelel6 eredetmegjelolést vagy foldrajzi arujelzét kés6bb jegyeznek be, és a védjegy
hasznalata az 1151/2012 sz. rendelet 13(1) cikke értelmében ellentétes az emlitett eredet-
megjel6lések vagy foldrajzi drujelz6k oltalmaval.

A foldrajzi kollektiv védjegyek oltalma tehat elvileg fiiggetlen a foldrajzi arujelzék és
eredetmegjel6lések 1151/2012 sz. rendelet szerinti oltalmatol.

Megjegyzés

A BGH dontése kiilonosen két pontot tisztaz. Egyrészt a foldrajzi arujelz6k nemzeti véd-
jegyoltalma elvileg 6nalldan 4all az 1151/2012 sz. rendelet éltal biztositott foldrajzi arujel-
z0k és eredetmegjelolések oltalma mellett. Masrészt a védjegytorvény hatalya ala tartoznak,
és elvileg olyan harmadik személyek is hasznalhatjak 6ket, akik nem tartoznak a jogosult
kollektiv tagok kozé, feltéve, hogy a hasznalat nem ellentétes az elfogadott erkolcsi alapel-
vekkel. Az ilyen erkolcsbe titkozés nagymértékben fiigg a foldrajzi arujelz6 konkrét haszna-
latatdl. A fogyasztok megtévesztésének és az ezzel jard jogi kockdzatoknak az elkeriilése ér-
dekében a hasznalatnak a lehetd legnagyobb tavolsagot kell tartania a széban forgé kollektiv
védjegytol.

Olaszorszag

A) Az aldbbiakban az olasz szellemitulajdon-jogi rendszer j6véje alakitdsanak tervét ismer-
tetjitk, mert az tobb hasznosithaté gondolatot tartalmaz.

2021. junius 23-an az olasz gazdasagfejlesztési minisztérium elfogadta ,, Az ipari tulajdon-
ra vonatkoz¢ stratégiai beavatkozasi iranyvonalak a 2021-2023-as évekre” cimii dolgozatot.
alkalmazkodoképességi terv szélesebb korti végrehajtasanak része.

Az olasz Szabadalmi és Védjegyhivatal altal lefolytatott elézetes nyilvanos konzultacid
lehet6vé tette, hogy a stratégiai beavatkozasi tervbe belefoglaljak az érdekelt felek — koztitk
tigyvédi irodak, egyetemek, nonprofit egyesiiletek, vallalatok és mas érdekelt felek — észre-
vételeit.

Bar a stratégiai terv céljai nagyratorének mondhatdk, az elérésiikre kittzott id6szak vi-
szonylag rovid. A Gazdasagfejlesztési Minisztérium 2023-ra 6t, ,kihivasként” meghataro-
zott beavatkozasi irdnyvonalat kivan teljesiteni:
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- Olaszorszdg szellemitulajdon-védelmi rendszerének javitasa,

- a szellemitulajdon-védelem hasznélatdnak és elterjedésének 6sztonzése kiilénosen a
kis- és kozépvallalkozasok (kkv-k) korében,

- aszabadalmi ismeretek novelése és a szabadalmakhoz valé hozzaférés megkonnyitése,

— aszellemitulajdon-jogok szigorubb érvényesitésének biztositasa, és

- Olaszorszag szerepének erdsitése a szellemitulajdon-jogok teriiletén nemzetkozi szin-
ten.

E kihivasok alapjan a terv a kovetkezd {6 célkitiizések megvaldsitasara torekszik:

o Az olasz szellemitulajdon-védelmi torvénykonyv modositasa, kiilonosen a for-
matervezési mintakra vonatkozo jogé a legtjabb eurdpai szintdi jogi iranyzatok
fényében (pl. az 1j tipust grafikai mintak, igy a rajzolt grafikus felhasznaloi felii-
letek, a kiterjesztett valdsag és a hologramok oltalmaval kapcsolatban). Emellett
a védjegyjogot is korszerusiteni kell, hogy kizarjak a lajstromozasbdl a foldrajzi
arujelzékre emlékeztetd védjegyeket. Ez a Iépés meger6siti a szellemi tulajdon e
formdja szdmdra biztositott védelmet, amely szamos olasz korzet helyi gazdasaga
szamara létfontossagu.

o A szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos peres eljarasi rendszer hasznalatanak
csokkentése elsGsorban azaltal, hogy lehet6vé teszi a felek felkérését a védjegyek
érvénytelenségével és visszavondasaval kapcsolatos kozigazgatasi szintli megalla-
podasok megkétésére.

o A Szellemi Tulajdon Vildgszervezetének (World Intellectual Property Organiza-
tion, WIPO) digitalis hozzaférési szolgaltatasara valo el6fizetés lehet6vé tétele. Ez
a rendszer megengedi, hogy az els6bbségi és hasonlé dokumentumokat a részt
vevl védjegyhivatalok rendelkezésére bocsassak anélkiil, hogy a bejelentés hite-
lesitett papirmasolatat be kellene szerezni és el kellene kiildeni.

o Ujteleinformatikai timogatasi infrastruktura tanulményozésa valamennyi szelle-
mitulajdon-jog iranti bejelentés és lajstromozas kezelésére. Ennek a legfejlettebb
adatfeldolgozasi technologiakon alapuld halézatnak képesnek kell lennie mind a
meglevé rendszerek és adatbazisok integralasara, mind pedig azok felhasznalo-
kat tamogat6 1j és fejlettebb szolgaltatasokkal valé gazdagitasara. Hasonldan a
terv a jelenlegi elektronikus iktatdsi rendszer fejlesztésének folytatasat igéri, ki-
egészitve a nemzeti adatbazisban szereplé dokumentumok széveges keresésének
megkonnyitésével.

o A hamisitds elleni jogszabélyok korszerusitése a hamisitott termékek értékelésé-
nek, tarolasanak, elkobzasanak és megsemmisitésének egyszertsitése érdekében.
A terv kotelezettséget vallal arra, hogy hosszabb tavon megel6zi és lekiizdi a ha-
misitast és a kalozkodast az olasz Gazdasagfejlesztési Minisztérium és a biiniildo-
z6 szervek, példaul a pénziigy6érség (Guardia di Finanza) kozotti partneri viszony
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tovabbi erdsitésével.
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0 A hozzaférés javitdsa a szellemitulajdon-jogok megszerzésével kapcsolatos dijak
és koltségek fedezésére szolgalo gazdasagi hozzajarulasokhoz. Eddig a Gazdasag-
fejlesztési Minisztérium ,Szabadalmak+’, ,Védjegyek+” és ,Mintak+” §sztonzd
programjai tobb mint 80 milli6 eurdt juttattak olasz vallalatoknak.

o Az induld véllalkozdsok tovabbi tdmogatdsa a szabadalmak megszerzésében.
Jelenleg az tgynevezett ,Voucher 3i” program a szabadalmazasi szolgaltatasok
koltségeit tamogatja a tervezetek elkészitésének és benyujtasanak dijai mellett.

o Az olasz szellemitulajdon-jogi agazat nemzetkozi szinti elismertségének no-
velése.

Minthogy a szellemitulajdon-védelmi politikédk egyre nagyobb geopolitikai jelentdséggel
birnak, a stratégiai beavatkozasi terv tobb célkitlizést is vallal. Ezek a kovetkezok.

El8szor is, Olaszorszag aktiv részvétele a szellemi tulajdonrdl folytatott tobboldala parbe-
szédekben, és a més szellemitulajdon-jogi hivatalokkal val6 kétoldalu kapcsolatok dpolasa.
Masodszor, Olaszorszag elkételezi magat az egységes hatalyd szabadalom Eurdpai Unién
beliili megvaldsitasanak tamogatasa mellett. Harmadszor, Olaszorszag tovabbra is timogat-
ni fogja Milané varosat mint az Eurdpai Szabadalmi Birdsag egyik székhelyét.

A terv e nemzetkozi célok elérése érdekében a Gazdasagfejlesztési Minisztérium és a
Kiiliigyi és Nemzetkozi Egytittmikodési Minisztérium kozotti szoros egytittmikodésre ta-
maszkodik. Ezen tilmenden a nemzetkozi szervezetekben miikédé olasz nagykovetségek
és képviseleti irodak halozataval is 6sszhangot kell teremteni.

A stratégiai beavatkozasi tervbol vilagosan kittinik, hogy a szellemi tulajdon varhatéan
kulcsszerepet fog jatszani Olaszorszagnak a COVID-19 valsag utani talpra allasanak el6se-
gitésében, valamint egy ujjaéledt és felbatorodott gazdasag eldmozditasaban, amely készen
all arra, hogy megfeleljen a gyorsan valtozo iizleti kdrnyezet kovetelményeinek.

B) Az olasz legfelsbb birosag 2021. julius 29-én kozzétett, szabadalombitorlassal kapcsola-
tos dontésében tisztazta annak lehetdségét, hogy a szellemitulajdon-jog jogosultja az olasz
szellemitulajdon-jogi térvénykonyv 125. cikke alapjan kérheti a jogsért6 éltal elért nyereség
elvonasat. Emellett a nyereség elvonasa és a kartérités kozotti kapcsolatrdl is nyilatkoztak.

Jogi hattér

A torvénykonyv 125. cikke, amelynek cime ,,Kartérités és a bitorlo nyereségének elvonasa’,
a kovetkezoket irja el6:

»1. A karosultat megilleté kartéritést a Polgari Torvénykonyv 1223., 1226. és 1227. cikké-
nek rendelkezései szerint kell megéllapitani, figyelembe véve minden vonatkozé szempon-
tot, igy a negativ gazdasagi kovetkezményeket, beleértve a sértett jogtulajdonos elmaradt
nyereségét, a bitorlo altal elért nyereséget, és adott esetben a nem gazdasagi elemeket, mint
példaul a jogtulajdonosnak a jogsértéssel okozott erkolesi kart. 2. A kartéritésrol szol6 don-
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tés a kartéritést atalanydsszegben is kiszamithatja, amelynek az tigy dokumentdcidjan és
az abbdl levezethet feltételezéseken kell alapulnia. Ebben az esetben az elmaradt hasznot
olyan 0sszegben kell meghatdrozni, amely nem lehet alacsonyabb, mint az a jogdij, amelyet
a bitorlonak kellett volna fizetnie, ha a jogtulajdonostol hasznélati engedélyt kapott volna. 3.
A bitorolt jog tulajdonosa minden esetben kérheti a bitorl6 altal elért haszon megtéritését.”

Az itélet
A legfelsébb birdsag elsé izben foglalkozott a kovetkezd két kérdéssel:

a) A szellemitulajdon-jog birtokosdnak elmaradt haszna és a haszon megtéritése kozotti
dsszeftiggés

A legfels6bb birdsag kiemelte a nyereség visszatéritésének sui generis jellegét, mivel az egy-

szerre kartalanitd és elrettenté jogorvoslat. A nyereség visszatéritése igazolhatatlan gaz-

dagoddson alapszik, amikor a szellemitulajdon-jog tulajdonosa a bitorl6 rovasara szerzett

nyereségre tesz szert. Ezt a kartéritésen feliil kovetelik.

Hangsulyozta tovabba a 125(3) cikk szovegezését, amely szerint a haszon megtéritése
»minden esetben” kérhetd, vagyis akkor is megitélhetd, ha a szellemitulajdon-jog jogosultja
nem rendelkezik a kartérités igényléséhez sziikséges feltételekkel.

A legfelsdbb birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a szellemitulajdon-jogok birto-
kosa kartérités helyett kovetelheti a bitorld altal elért haszon megtéritését anélkiil, hogy
bizonyitania kellene, miszerint a bitorlas miatt maga is veszteséget szenvedett.

b) A bitorlo mulasztdsa vagy gondatlansdga a feltétele a haszon megtéritése irdnti
kérelemnek

A legfels6bb birosag kimondta, hogy a szellemitulajdon-jogok birtokosa akkor is kérheti a
haszon megtéritését, ha a bitorld részérdl nem all fenn szubjektiv mentalis elem, pl. rosszhi-
szemiség, gondatlansag vagy barmilyen kotelességszegés. Ennek ellenkezdje a szellemitu-
lajdon-jogok birtokosa védelmének hidnyat vonnd maga utan.

Mas szdval, ha fenndll a szubjektiv mentalis elem, a szellemitulajdon-jog birtokosa mind
kartéritést, mind a haszon megtéritését elérheti. Ha a szubjektiv mentalis elem hidnyzik, a
szellemitulajdon-jogok birtokosa csak elmaradt nyeresége megtéritését kaphatja meg.

Kovetkeztetés
Az olasz legfelsdbb birdsdg itélete elgondolkodtatd a haszon megtéritésének vitatott téma-
javal kapcsolatban. Tovabbi védelmet biztosit a szellemitulajdon-jogok birtokosai szdmdra,

és nem csak elmaradt nyereségiikért, hanem azért is kartalanitja 6ket, amit a bitorlok a meg-
sértésével szereztek, fiiggetleniil attol, hogy a jogsértések szandékosak voltak-e vagy sem.
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Svijc

Aargau kanton kereskedelmi birdsaga egy 2021. julius 29-i dontésben megerdsitette, hogy a
PORSCHE ,.hires védjegy”, és megtiltotta egy harmadik félnek, hogy a PORSCHEBOX megjelo-
1ést és a porschebox.com doménnevet online hirdetési platformon hasznélja

A Porsche a svajci védjegytorvény 15(1) cikke szerinti hires PORSCHE védjegye alapjan
sikeresen fellépett egy olyan véllalkozas ellen, amely Svajcbol a porschebox.com doménnév
alatt vildgszerte online platformot kinalt, amelyen felsorolt {igyfelei Porsche jarmivek-
kel kapcsolatos ajanlataikat hirdethették. A birésag szamadra ,,nem volt kétséges”, hogy a
PORSCHE védjegy Svajcban kiemelkedé hirnévvel és egyediilalld helyzettel rendelkezik.
Ezért a felperes védjegyének hirnevét a védjegytorvény 15(1) cikke értelmében ,,minden
tovabbi nélkiil” meg kellett erdsiteni. A birsag szerint tovabba nem lehet komolyan kétségbe
vonni, hogy a PORSCHE megjel6lésnek a PORSCHEBOX megjel6lés részeként torténd feltiing
hasznalata a felperes hires PORSCHE védjegyével kapcsolatos képzeteket kelt, és hogy az
alperes éppen erre torekedett. Ezt a hatast erdsiti az a tény, hogy a vasarlok emlékezeté-
ben az er6s és jellegzetes PORSCHE elem marad meg, és nem a ,,box” sz6 a maga koznapi
jellegével. A felperes védjegyéhez vald erds hasonldsdg miatt a PORSCHEBOX védjegy ve-
szélyezteti a felperes védjegyének megkiilonboztet6képességét. A birdsag szerint fennall a
veszélye annak, hogy a felszdlalét a felperessel kapcsolatban 4l véllalkozasnak tekintik,
ami a PORSCHE védjegy eredetmegjelolésének felhigulasahoz vezethet.

A PoRsCHE védjegy hirnevének megerdsitése kiilonos jelentGséggel bir, mert a hires véd-
jegy jogosultjai megtilthatjdk masoknak, hogy védjegyiiket barmilyen aru vagy szolgaltatas
vonatkozasaban hasznaljak, ha az ilyen hasznalat veszélyezteti a védjegy megkiilonboztetd-
képességét, vagy kihasznalja, illetve rontja annak hirnevét.

Védjegyek a metaverzumban

A vilag legnagyobb gyorsétteremlanca, a McDonald’s a kozelmultban tiz védjegybejelentést
nyujtott be az USPTO-nal és harom védjegybejelentést az EUIPO-nal a MCDONALD’S és
a MCCAFE védjegyre, amelyek ,virtudlis étel- és italtermékek” oltalmat kivanjak biztosita-
ni. Ezek az 1j védjegylajstromozasok egy olyan McDonald’s étterem Gtletét védik majd a
metaverzumban, amely valés idében képes virtualis és valds vildgbeli gyorsételeket is ér-
tékesiteni. A McDonald’s csak egy a szamos magasan jegyzett vallalat koziil az élelmiszer-
és italagazatban, amely a kozelmultban megtette ezt a 1épést. Az amerikai kiskereskedelmi
oOrias, a Walmart is jelezte, hogy ugyanerre késziil. Varhatd, hogy még ebben az évben az
élelmiszer- és italdgazat szamos vallalata nyujt be hasonld védjegybejelentéseket virtualis
arukra és szolgaltatasokra.
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A metaverzum

A ,,metaverzum” egy olyan online valésagkonstrukcio, ahol a valésag és az online 3D-s
virtudlis kornyezet tulfedésben van, és amelyben a felhasznalok avatarjai talalkoznak, in-
terakcidba lépnek egymassal, és 1étrehozzdk a virtudlis helyszinek gyorsan névekvé halo-
zatat. Ez az online vilag a kozelmultban szamos mas nagynevii vallalat jelent6s befektetését
vonzotta. Példaul 2022 februarjaban az amerikai élelmiszeripari vallalat, a Panera Bread
védjegybejelentést nyujtott be a PANEVERSE védjegyre, és azdta nyilvanosan bejelentette,
hogy virtudlis éttermeket kivdn kiépiteni hazhozszallitasi funkcidkkal. A kozelmultbeli
McDonald’s-bejelentésekhez hasonldan a PANEVERSE védjegy a virtudlis ételek és italok
kereskedelmi tranzakcidinak megkonnyitését szolgald, nem helyettesithet6 tokenek (non-
fungible tokens, NFT), valamint az ilyen tokenekhez a metaverzumon belil valé hozzafé-
rést biztositd szamitogépes programok, virtualis szérakoztato szolgaltatasok és egy virtualis
jutalmazasi program oltalmat biztositja.

Digitdlis eszkozok

Jelenleg a metaverzumot leginkdbb jatékra és tarsadalmi kapcsolatokra hasznaljak,
azonban egyre gyakrabban szolgdljak munkahelyi talalkozok létrehozasat is. A ,f6ld” a
metaverzumban egy digitdlis ingatlaneszkdz, amelyet vallalatok vagy maganszemélyek
megvasarolhatnak, majd jatékokkal vagy mds eszkozokkel tolthetnek fel. A ,telkeket” NFT-
ként vasaroljak meg, igy azok egyedi és cserélhet6 digitalis eszkozokké vélnak, amelyek tu-
lajdonjogat egy blokklanc rogziti. Szamos mas nagynevi viéllalat, példaul az Adidas, a Gap,
a Crocs és a Gucci is hasonldan kifejezte érdeklddését, hogy arujat a metaverzumban érté-
kesitse. A Nike nemrégiben létrehozott egy Metaverse Studiot, és szabadalmi bejelentéseket
nyujtott be virtualis eszkozeire. A Facebook/Meta és a Horizon Worlds szintén elinditotta sa-
jat metaverzum vilagat, a Microsoft pedig bejelentette, hogy tervezi Teams-alkalmazasanak
metaverzum-valtozatat.

Virtudlis védelem

A McDonald’s MCDONALD’s és MCCAFE Uj szOvédjegy-bejelentései az EU-ban és hires arany-
ives logoja a 9. druosztalyba tartozo ,virtualis élelmiszer- és italtermékekre” és ,letolthetd
multimédiafajlokra’, amelyek mialkotdsokat, szoveges, hang- és videofajlokat és NFT-ket
tartalmaznak, biztositanak oltalmat. Ezenkiviil a 35. aruosztalyba tartozo, ,virtualis arukat
tartalmazo online kiskereskedelmi szolgaltatasok’, valamint a 43. aruosztalyba tartozo ,vir-
tualis étterem mikodtetése tényleges és virtualis arukkal, virtualis étterem online mitikod-
tetése hazhozszallitassal” is oltalom alatt dllnak. E védjegyek hasznélata tehat azt az elkép-
zelést foglalja magaban, hogy egy metaverzum-felhasznal6 egy avataron keresztiil besétal
egy McDonald’s étterembe, és rendelést ad le. Roviddel késébb, és a virtualis aruknak az
avatarhoz torténd kiszallitasa mellett a valés McDonald’s rendelést a felhasznal6 otthonaba
is kiszallitjak. A virtualis étel- és italtermékek mellett az unids kérelmek mads arufajtak vé-
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delmét is célozzak, tobbek kozott a 41.aruosztalyba tartozo ,,szorakoztatasi szolgaltatasok,
nevezetesen online tényleges és virtualis koncertek és mas virtualis események biztositasa”
oltalmat.

Uj hajnal vagy csak egy hébort?

A McDonald’s 4j védjegybejelentései a védjegyek szempontjabdl tjszerti 1épést jelentenek,
amelyet — miként erre utaltunk — masok is kovetnek és varhatéan a kézeljovoben kovetni
fognak. Ugyanakkor vitathato, hogy a bejelentések valoban sziikségesek-e. A McDonald’s
meglev és kiterjedt védjegyportfolidja példaul valdszintleg elég erés ahhoz, hogy megaka-
dalyozza harmadik felek altal McDonald’s étterem nyitdsat a metaverzumban, vagy a marka
masolasat. Ennek ellenére az 4j bejelentések mostantdl biztositjak az oltalom egyértelmtisé-
gét és azt, hogy a McDonald>s minden sziikséges eszkozzel rendelkezzék ahhoz, hogy véd-
jegyeit a potencialis jogsértékkel szemben érvényesiteni tudja, beleértve a virtualis vilagot
is. Az 4j bejelentést kelloen széles kortien fogalmaztak meg ahhoz, hogy barmilyen virtuélis
élelmiszer- és italtermékre kiterjedjen barmilyen platformon, és ne csak a metaverzumban.
Tekintettel az innovativ Gj technoldgiak novekvé népszertiségére és a keresletre, legalabbis
a markavédelem szempontjabdl ezek az 4j bejelentések a McDonald’s koriiltekinté végre-
hajtasi stratégiajat mutatjak. Mig az amerikai bejelentések varhatéan kdzel nyolc honap alatt
érik el a lajstromozast, addig unios bejelentések esetén ez 3-6 honapon beliil varhato.
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