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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Ausztria

Az osztrék legfelsébb birdsag a kozelmultban hozott hatarozatdban azzal a kérdéssel fog-
lalkozott, hogy a védjegybitorlas miatt valamely fél ellen benyujtott kereset mas felekkel
szemben joggal valé visszaélésnek mindsiilhet-e. Kimondta, hogy a védjegyek érvényesitése
altaldban a jogosult jogos érdekeit szolgalja. Csak nagyon kivételes koriilmények kozott te-
kinthetd a védjegyjogok védelme joggal valo visszaélésnek.

a) Tények

A felperesek egy hires kozosségi médium szoérakoztato alkalmazasanak és platformjanak
fejlesztdi és tizemeltetdi. Az alperesek egy korabbi védjegy tulajdonosai, amely nagymér-
tékben hasonlit ahhoz a megjeloléshez, amely alatt az alkalmazast tizemeltetik. A Bécsi
Kereskedelmi Birdsag el6tt lefolytatott kiilonboz6 eljarasokban az alperesek egy harmadik
internetes vallalkozassal szemben kovetelték a jogsértés megsziintetését, kérve azt, hogy ne
arusitson informatikai szolgaltatasokat olyan megjeloléssel, amely Osszetéveszthetd a sajat
védjegyiikkel.

A felperesek azt kérték a birdsagtol, hogy hozzon az alperesekkel szemben ideiglenes
intézkedést, amely megtiltja, hogy harmadik féllel szemben védjegybitorlds miatt igényt
tamasszanak. Azzal érveltek, hogy az alperesek eljarasa a harmadik féllel szemben tisztes-
ségtelen és erkolcstelen (azaz joggal vald visszaélés), mert ez az eljards tobb millidrd eurds
veszteséget okozhat a felperesek szamadra; ez a veszteség kirivéan aranytalan lenne az alpe-
resek eljardshoz fiz6d6 érdekeihez képest. Az alperesek hangsulyoztik, hogy csupan egy
korabbi védjegyhez fiz6d6 jogaikat védik.

Az alsobb foku birdsagok elutasitottak az ideiglenes intézkedés irdnti kérelmet. Ramu-
tattak, hogy a felperesek nem bizonyitottdk, miszerint az alperesek (azaz a korabbi védjegy
tulajdonosai) altal a parhuzamos eljardsban felhozott dllitasok joggal vald visszaélést jelen-
tettek volna, vagy hogy szandékosan, kart okozé szandékkal jartak volna el, vagy szandéko-
san vagy nyilvanvaléan hamis allitdsokat tettek volna.

A felperesek az elutasitds ellen rendkiviili fellebbezést nyujtottak be a legfelsébb birdsag-
ndl, arra hivatkozva, hogy az 6 millidrdos nagysagrend(i potencidlis karuk messze megha-
ladja az alperesek érdekeit, amelyek csupan néhdny tizezer eur6 nagysagrendiiek.
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b) A legfelsébb birésdg dontése

A legfels6bb birdsag elutasitotta a felperesek fellebbezését, ugyanakkor a meglevd itélkezési
gyakorlatra hivatkozva megallapitotta, hogy elvileg nemcsak a védjegy megszerzése, hanem
az ilyen védjegy alapjan torténd igényérvényesités is erkolcstelennek és joggal valo vissza-
élésnek mindsiilhet az dltalanos polgari jog, valamint a tisztességtelen versenyjog alapjan.
A legfelsébb birosag megallapitotta tovabbd, hogy egy formailag 1étez6 igény joggal valo
visszaéléskénti érvényesithetGségét az érdekek mérlegelése alapjan kell eldonteni. Joggal
vald visszaélés nemcsak akkor 4ll fenn, ha a joggyakorlas egyediili okat a karokozasi szan-
dék képezi, hanem akkor is, ha a cselekvd fél altal kovetett érdekek és a masik fél sérilt
érdekei kozott kirivé aranytalansag all fenn.

A legfels6bb birdsag azonban arra a kovetkeztetésre jutott, hogy azon esetekt6l eltekint-
ve, amikor a korabbi védjegy jogosultja 6t évnél hosszabb ideig tiri a kés6bbi védjegyet, és
ezaltal elvesziti a kés6bbi védjegy hasznalataval szembeni felszdlalasi jogat [a tisztességtelen
versenyrdl szl osztrak torvény 9. §-anak (5) bekezdése alapjan, Osszefiiggésben a véd-
jegytorvény 58. §-aval], a korabbi védjegyjogok érvényesitése dltalaban a védjegytulajdonos
jogos érdekeit szolgalja. Igy ez csak nagyon kivételes esetekben mindsitheté erkélcstelennek
(azaz joggal valo visszaélésnek).

A legfelsdbb birdsag megerdsitette az alsdbb foku birésagok allaspontjat, és megallapitot-
ta, hogy azok joggal tagadtdk azt, hogy az alperesek visszaéltek jogukkal. A felpereseknek
nem sikeriilt bizonyitaniuk — ahogyan azt az esetjog megkoveteli — egy nagyon kivételes
esetet, amikor az ¢ érdekeik nagyobb stllyal esnek latba, mint az alperesek jogos érdeke
védjegyiik védelméhez.

c) Megjegyzés
A legfelsébb birdsag ebben a dontésében foglalkozott elsé izben azzal a kérdéssel, hogy mi-
lyen feltételek mellett mindsiilhet joggal vald visszaélésnek a korabbi védjegyjogon alapulo,
a jogsértés megsziintetésére iranyuld igények érvényesitése. A dontés megerdsiti a korabbi
védjegyek tulajdonosainak helyzetét, akik szembesiilnek védjegyjogaikba beavatkozo olyan
ujabb megjel6lések hasznaldival, amelyek pénziigyileg teljesen eltérd osztalyba tartoznak.
A legfels6bb birdsag vildgossa tette, hogy az érdekmérlegelés a védjegyjogosult javara
torténik, kivéve, ha kivételes eset 4ll fenn, amikor az tjabb megjel6lés hasznaldjanak ér-
dekei valéban aranytalanul sériilnek. Ahhoz azonban, hogy ilyen mértéki érdeksérelmet
lehessen feltételezni, nem elegendé a pénzbeli érdekek elvesztése, még ha azok millidardos
nagysagrenduek is.
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Egyesiilt Kiralysag

A fellebbezési birosag (Court of Appeal, CA) jelentds itéletet hozott a globalis e-kereskedel-
mi weboldalak céljaival és a védjegybitorlassal kapcsolatban.

a) Tények

Az tigyben a felperes Lifestyle a BEVERLY HILLS POLO CLUB szavakbol, illetve az e szavakat,
valamint egy lovat és lovast abrazold logébdl all6 kiilonboz6 brit és unids védjegyeket (a
tovabbiakban: védjegyek) birtokolt, amelyeket kiilonb6zé arukra, tobbek kozott ruhdzati
cikkekre lajstromoztak.

Az Egyesiilt Allamokban egy kereskedelmi szempontbdl fiiggetlen jogalany volt a meg-
felel6 lajstromozott védjegyek tulajdonosa, aki a védjegyekkel megjelolt (és a Lifestyle altal
ténylegesen értékesitett arukkal azonos) arukat értékesitett (az amerikai markas aruk). Eze-
ket az arukat az amazon.com e-kereskedelmi weboldalon értékesitették.

A Lifestyle azt allitotta, hogy az alperesek (Amazon) bitoroltdk a védjegyeket azaltal, hogy
az Egyestilt Kiralysag és az Eurdpai Uni6 (EU) fogyasztoinak reklamoztak, eladasra kinaltak
és értékesitették az amerikai markas arukat, és eljarast inditott az EU 2017/1001 sz. védjegy-
rendelet 9. cikkének (2) bekezdése és az 1994. évi angol védjegytorvény (Trade Marks Act)
10. szakaszanak (1) bekezdése (az egyesiilt kiralysagbeli védjegyek tekintetében) alapjan.
Anélkiil, hogy elismerte volna a felel6sségét, az Amazon szamos technikai korlatozast ve-
zetett be, amelyek célja a Lifestyle aggalyainak kezelése volt, de a Lifestyle azzal érvelt, hogy
ezek a korlatozasok nem mentek elég messze.

b) Kérdések
Az itélkezési gyakorlatban jol ismert, hogy a védjegyjogosult csak akkor jarhat sikerrel a
»KkettOs azonossag” bitorlasa esetén, ha hat feltétel teljesiil, amelyek koziil az els6 az, hogy az
alperesnek ,,az érintett teriileten” egy azonos megjel6lést kell ,,hasznalnia”. A CA-nak tehat
arrol kellett dontenie, hogy:
— az amerikai markas druknak az amazon.com-on torténd feltiintetése (a tovdbbiakban:
a feltiintetések) azonos megjelolések hasznalatat jelentette-e az Egyesiilt Kiralysagban
és az EU-ban (mas szdval, hogy a feltiintetések ,,célzottan” az Egyesiilt Kirdlysagra és
az EU-ra iranyultak-e); és
- az Egyesiilt Kiralysdg és az EU fogyasztdinak torténd értékesités azonos megjel6lé-
sek hasznalatét jelentette-e az Egyestilt Kirdlysagban és az EU-ban (fliggetleniil attdl,
hogy a hirdetések e teriiletekre iranyultak-e).

¢) A fels6birésdg dontése

Els6 fokon a felsdbirésag (High Court, HC) ugy itélte meg, hogy egyik esetben sem volt
sz6 ,hasznalatrdl”. A hirdetésekrdl Michael Green bir6 ugy vélekedett, hogy a célzas a mas
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orszagbeli fogyasztok ,,szandékos célba vételének” fogalmat jelenti, és nem volt meggyd-
z8dve arrol, hogy a hirdetések ezt tették. Véleménye szerint a fogyasztdk, akik megtalaltak
a listakat:

szandékosan torekedtek erre, és nem riasztottak el 6ket a megfizethetetleniil
magas szallitési és importkéltségek, és tudjék, hogy az Egyesiilt Allamokbol
és az Amazon amerikai honlapjardl vasarolnak ilyen termékeket.

Ennek fényében ,,az ilyen fogyaszté pontosan tudja, hogy az Amazon elsésorban ameri-
kai fogyasztoknak szant weboldalat nézi vagy azon vésarol”. A birét, ugy tlinik, befolyasolta
az az érvelés, hogy a listak eltavolitasanak kovetelménye az internet cenzirazasat jelente-
né, és megfosztand az Egyesiilt Kirdlysag és az EU vasarldit olyan informécioktol, amelyek
megtekintéséhez a biré szerint joguk van.

Az amerikai markas aruk értékesitését illetGen a biré az Amazon szerz8dési feltételeit
vette figyelembe. Ezek szerint az druk tulajdonjoga az Egyesiilt Allamokban levé vésérlora
szallt at, és a vasarlo egyben az druknak az Egyesiilt Kirdlysagba vagy az EU-ba torténd
»importdérének” is mindsiilt. A bird tehat meggy6z6dott arrol, hogy jogilag az értékesités az
Egyesiilt Allamokban térténtnek mondhaté, és igy az értékesitési folyamat soran nem keriilt
sor a megjelolés hasznalatara az Egyesiilt Kiralysagban vagy az EU-ban.

A bitorlasi keresetet a HC teljes egészében elutasitotta. A Lifestyle fellebbezett.

d) A CA dontése
A CA hatélyon kiviil helyezte a HC itéletét. A vezetd itéletet, amellyel a tobbi bird egyetér-
tett, Lord Arnold bir6 hozta meg.

Arnold biré kezdetben attekintette és jovahagyta a célzassal kapcsolatos meglevé itélke-
zési gyakorlatot, megerdsitve, hogy nem azt kell vizsgalni, vajon a weboldal egésze céloz-e
egy teriiletet, hanem azt, hogy az egyes eladasi ajanlatok (azaz a hirdetések) céloznak-e. Azt
is megerdsitette, hogy egy weboldal puszta elérhet6sége egy adott teriileten nem feltétlentil
jelenti azt, hogy a weboldal célzottan az adott orszagra iranyul. A célzottsag értékelését —
mondta - az Egyesiilt Kiralysag és az EU atlagfogyasztoi szempontjabdl targyilagosan kell
vizsgélni, az dsszes lényeges korillmény értékelésével parhuzamosan. Ezek kozé tartozik:

- aweboldal megjelenése és tartalma;

- az Egyesiilt Kiralysagban/EU-ban ¢él6 fogyasztok szamara lehetséges volt-e a webol-

dalon arukat vagy szolgéltatdsokat vasarolni;

- akeresked6 vallalkozasanak jellege és mérete;

- aszdban forgd aruk vagy szolgaltatasok jellemz6i; és

- az egyesiilt kirdlysagbeli/EU-beli fogyasztok altal a honlapon tett litogatasok szama.

Arnold bir6 ugy itélte meg, hogy a listdk az Amazon altal az Egyesiilt Kirdlysagban és
az EU-ban a védjegyekkel azonos megjelolések hasznalatdnak mindsiilnek (mds széval: a
listak az Egyesiilt Kirdlysagot és az EU-t céloztak meg). Ertékelte a fogyaszté jellegzetes
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utjat az amazon.com-on a kezdeti kereséstél és a listak megtekintésétdl az amerikai markas
aruk megvasarlasaig. Kiemelte, hogy a fogyaszté mit lathat az Gt minden egyes szakaszaban,
beleértve a keresési eredményekben és a termék adatlapjan szamos utalast arra, hogy ez a
termék az Egyesiilt Kiralysagba szallithat6” és ,,az Egyestilt Kiralysagba szallitjuk™

A ,vizsgalja feliil a megrendelését” oldallal kapcsolatban (amelyr6l a Lifestyle és az Ama-

zon megegyezett, hogy az egy eladasi ajanlat volt) Arnold bir¢ igy nyilatkozott:

»Ha azt kérdezziik, hogy ez az ajanlat az Egyesiilt Kiralysagra iranyult-e, véle-
ményem szerint nyilvanvald, hogy a vélasz igen. A vésarlé az Egyesiilt Kiraly-
sagban talalhato, a széllitasi cim az Egyesiilt Kiralysagban van, a szamlazasi
cim az Egyesiilt Kirdlysagban van, a fizetés pénzneme GBP, és az Amazon
minden sziikséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az arukat az
Egyesiilt Kiralysagba szallitsak, oda importaljak, és az Egyesiilt Kiralysagban
szallitsak ki a fogyasztonak. Nem értem, hogyan lehet komolyan azt allitani,
hogy ez az eladési ajanlat nem célozta meg az Egyesiilt Kiralysagot, annak
ellenére, hogy az Amazon tigyvédje hdsiesen probalkozott ezzel”

Arnold bir biralta a HC birdja altal alkalmazott megkozelitést, megjegyezve, hogy ,,ugy
tlinik ... az amazon.com weboldal egészének célzottsagara vonatkozo6 érvek eltéritették, és
nem végezte el a kifogasolt cselekmények egyes tipusainak célzottsagi elemzését”. Azt is
mondta, hogy a biré tévedett, amikor elfogadta az Amazon azon érvelését, hogy mivel az
amazon.com az amerikai fogyasztokhoz szdlt, a vonatkozd, a hirdetést megjelenité webol-
dalak nem céloztdk meg az Egyesiilt Kiralysag/EU fogyasztdit, mondvan:

»A kérdés nem ez, mert még ha az amazon.com egésze az Egyesiilt Allamok
fogyasztoira iranyult is, nyilvan nem korlatozédik azokra. A kérdés nem az,
hogy az amazon.com az Egyesiilt Kirdlysagra/EU-ra iranyul-e. A fentiekben
kifejtettek szerint az a tény, hogy egy weboldal altalanossagban nem az Egye-
stilt Kiralysagra/EU-ra irdnyul, nem zarja ki annak lehetdségét, hogy a meg-
jelolésnek az adott weboldalon torténd konkrét felhasznalasa oda iranyuljon”

Arnold bir¢ kritikusan nyilatkozott a HC azon allaspontjardl is, hogy a célzott megjelolés
a mas orszagbeli fogyasztok szandékos célba vételét jelentette. Igy szolt: ,,[Ez] nem helytallé;
a kérdés ugyanis az, hogy a megjelolésnek az érintett tertileten torténé hasznalatardl van-e
sz0, és nincs sziikség a weboldal tizemeltet6jének szubjektiv szandékara”

Az amerikai markds aruk értékesitésével kapcsolatban Arnold bir6 ugy itélte meg, hogy
ha a listdk az Egyestilt Kiralysagban vagy az EU-ban a védjegyekkel azonos megjelolések
hasznélatdnak mindsiilnek, akkor az ebbdl eredd értékesités is annak mindsiil. Ugy vélte,
hogy ebben a nézetében az EU Birdsaganak (EUB, Court of Justice of the EU, CJEU) a
Blomgvist-igyben hozott itélete timogatja 6t, amely szerinte egyértelmiien alatdmasztja azt
a tételt, hogy az aruknak egy kiilfoldi weboldal altal egy megjeldlés alatt torténd értékesitése
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fogyasztok szamara az Egyesiilt Kiralysagban vagy az EU-ban a megjel6lés haszndlatanak
mindsiil az érintett teriileten, és ez akkor is igy van, ha nincs elézetes listazas, eladasi ajanlat
vagy az adott teriilet fogyasztoit célz6 hirdetés.

Tekintettel arra a megallapitasra, hogy az Amazon megsértette a védjegyeket az amerikai
markas aruk listazasa és értékesitése révén, Arnold bird tgy itélte meg, hogy a Lifestyle
jogosult volt az Amazon ellen pert inditani és pénziigyi enyhitést kérni, valdszintleg a
Lifestyle altal elszenvedett, viszonylag csekély pénziigyi kar miatt gyorsitott eljarasban.

e) Megjegyzés

Ez egy jelentés itélet, mert az Amazon maga is elsédlegesen felelés a védjegybitorlasért az
Egyestilt Kiralysagban, és az itélet kovetkezményei mas globalis piacterekre és webolda-
lakra is kiterjednek. Van azonban egy fontos korlatozas, mivel egy lista puszta lathatdsdga
valdszintileg nem lesz elegendé ahhoz, hogy a weboldal felel6sségre vonhaté legyen. Az
eladasi ajanlat és a vasarloi utvonalak dsszefiiggései kulcsfontossaguak lesznek, és a célzott-
sag kérdésében olyan tényezdket vesznek majd figyelembe, mint az adott orszagba torténd
szallitasra vonatkozo ajanlat, a helyi pénznemben torténé fizetés adatai és a termékeknek az
adott helyre torténé tényleges kiszallitasa. Mindezekt6l fiiggéen a dontés a jogtulajdonosok
iranydba tolja el a hatalmi egyensulyt, és a weboldalaknak késedelem nélkiil reagalniuk kell
az értesités és a védjegyhasznalat letiltdsara iranyuld kérelmekre, valamint végre kell hajta-
niuk a foldrajzi korlatozast.

Egységes Szabadalmi Birésag (Unified Patent Court, UPC)

A) a) Osszefoglalé az UPC-rél
17 uniés tagallam, koztiik olyan kulcsfontossagu piacok, mint Németorszag, Franciaorszag
és Olaszorszag, beleegyezett az Gj ,egységes joghatalyu szabadalom” és az UPC létreho-
zasaba, és tovabbi lehetséges unids belépdék varnak a sorban. Az egységes joghatalyu sza-
badalom az j rendszerhez csatlakozott valamennyi joghatdsdgban oltalmat biztosit az 4j
taldlmanyok szdmdra. Az Gj egységes joghatalyu szabadalmak érvényesitésére (és megtama-
dasara) az Gjonnan létrehozott UPC el6tt keriil sor, amely a meglevo eurdpai szabadalmi jo-
gok bizonyos részeivel kapcsolatos jogvitakban is hataskorrel rendelkezik majd. Az 4j rend-
szert ugy tervezték, hogy hatékonyabb és koltséghatékonyabb valtozata legyen a jelenlegi
rendszernek, ahol a kiilondllé szabadalmi jogokat minden tagallamban kiilon-kiilon kell
érvényesiteni. Az UPC azonban nem rendelkezik majd joghatésaggal a nemzeti szabadalmi
jogok felett. Nem terjed ki az eurdpai piacok koziil az Egyestilt Kirdlysagra, Horvatorszagra,
Lengyelorszagra és Spanyolorszagra sem, amelyek Ggy dontéttek, hogy nem vesznek részt
a rendszerben.

Az egységes joghatalyu szabadalom és az UPC felé vezetd tt hossza és kanyargds volt.
Eredetileg az Egyesiilt Kiralysag volt a folyamat egyik 6 mozgatérugdja, és London adott
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volna otthont az els6foku birésag harom , kozponti részlege” egyikének, konkrétan az élet-
tudomanyi szabadalmakkal foglalkozé kézponti részlegnek. Az Egyesiilt Kiralysagnak az
EU-bdl valé kilépése és kormanyanak ezt kovet$ dontése, hogy nem vesz részt az UPC-ben,
azt jelentette, hogy az Egyesiilt Kirdlysag mar 2020 6ta nem része az 4j rendszernek. Emiatt,
valamint a németorszagi alkotmanyossagi kifogasok miatt az Gj rendszer hatalybalépése
jelentés késedelmet szenvedett. Roviden kitériink az eddigi problémakra, majd az alabbiak-
ban foglalkozunk a fennmaradé akadalyokkal, amelyeket még at kell ugrani.

b) Mi tortént eddig?

Az egységes joghatalyu szabadalmi rendszerre vonatkozo javaslatok 2007 6ta késziilnek, a
jelenlegi UPC-megallapodas pedig 2013-ban nyerte el mostani formajat. Ahhoz azonban,
hogy a jogszabaly hatalyba léphessen, az UPC-megallapodast — az ideiglenes bejelentésrdl
sz616 kiilon jegyzékonyvvel egyiitt — a 13 aldird tagallamnak ratifikalnia kellett. Az UPC-
megallapodas esetében ennek azt a harom tagéllamot kellett magaban foglalnia, amelyben
az el6z6 évben a legtébb eurdpai szabadalom lépett hatalyba. Eredetileg Németorszag,
Franciaorszag és az Egyesiilt Kiralysag teljesitette ezt a kdvetelményt, azonban az Egyestilt
Kiralysag 2020 juliusaban torténd kilépését koveten (az unids jog elsébbsége és az Eurdpai
Birdsag végs6 joghatosaga miatt) Olaszorszag veszi at az Egyesiilt Kiralysag helyét a harom
sziikséges ratifikalo fél egyikeként. Ami a jegyz6konyvet illeti, a 13 ratifikalo orszag kozott
kell lennie Németorszagnak, Franciaorszagnak és az Egyesiilt Kiralysagnak is, ami arra utal,
hogy a jegyzékonyv jelenlegi formajaban nem léphet hatilyba, mert az Egyesiilt Kirdlysag
jelezte, hogy nem fog részt venni az Gj rendszerben. Az UPC El6készit6 Bizottsaga azonban
ugy véli, hogy a jegyzékonyvet nem kell ujrafogalmazni, és ,értelmezni” lehet ugy, hogy
az 0sszhangban legyen az UPC-megallapodas egyenértéki nyelvezetével, amely eléirja az
Egyesiilt Kirdlysag Olaszorszaggal valo helyettesitésének mechanizmusat, és ezt a nézetet a
részt vevo tagallamok kiildottségei is tamogatjak, még akkor is, ha ez a jegyz6konyv egyér-
telmi nyelvezetének megterhelését jelenti.

Franciaorszag és Olaszorszag egyarant megtette a sziikséges eljarasi 1épéseket az UPC-
megallapodds és a jegyz6konyv ratifikdlasdhoz. Németorszagban azonban alkotmanyossagi
kifogasok meriiltek fel a 2017-ben benyujtott végrehajtasi jogszabaly érvényességével kap-
csolatban azon aggalyok miatt, hogy a megallapodas ratifikalasa tal sok hatalmat ruhdzna
at egy nemzetek feletti szervre, és aladsna az onkormadnyzati jogot. Ezeket a kérdéseket mos-
tanra sikeriilt orvosolni: a Bundestag (Németorszag szovetségi parlamentje) 2020 novembe-
rében Gj torvényt fogadott el, a Német Szovetségi Alkotmanybirdsag (Verfassungsgericht)
pedig 2021 jaliusaban hozott hatdrozatiban elutasitotta a nemzetek feletti kormanyzéssal
kapcsolatos aggalyokat, és ezzel szabadda tette az utat Németorszag szamara az UPC-meg-
allapodas és a jegyzOkonyv ratifikaldsa el6tt (bar az UPC-megallapodas ratifikalasanak le-
tétbe helyezését az Gsszes tobbi sziikséges eldkésziilet befejezéséig visszatartjak).
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¢) Mik a kovetkezd lépések?
2022. januar 18-an letétbe helyezték (Ausztria altal) az ideiglenes alkalmazasrol sz016 jegy-
z8konyv hatalybalépéséhez sziikséges végleges ratifikalast, és 2022. januar 19-én megkez-
dodott az ideiglenes alkalmazasi szakasz. Az UPC tehat létrejott, bar egyel6re nem lehet
benne kereseteket inditani.

Az ideiglenes szakasz soran szamos fontos 1épést kell megtenni ahhoz, hogy a rendszer
mikoddképessé valjon. Ezek a kovetkezdk:

- A birdk kinevezése — az UPC Tandcsad6 Bizottsaga a legmegfelelobb jeloltek listajarol
tesz javaslatot a kinevezésre, akiknek valamelyik szerz6d¢ tagallam allampolgarainak
kell lenniiik, bizonyitott tapasztalattal kell rendelkezniiik a szabadalmi peres eljara-
sokban, és beszélniiik kell az Eurépai Szabadalmi Hivatal egyik hivatalos nyelvét.!
Az ajanlasokat kovetGen az Igazgatasi Bizottsag varhatéan sszesen mintegy 90 birot
fog kinevezni (nem mindet teljes munkaidével. Az elérejelzések szerint a legnagyobb
aranyban Németorszagbol érkeznek majd birak.

- Azelsé koltségvetés kozzététele — a varakozasok szerint az UPC végiil a birdsagi dijak-
bdl 6nfinanszirozo lesz, azonban amig a finanszirozas nem all rendelkezésre, a koltsé-
geket valdszintileg a részt vevé tagallamok hozzajarulasaibol fedezik majd.

- Az UPC iigykezelési rendszerének véglegesitése — az UPC teljesen elektronikus tigyke-
zelési rendszerrel fog rendelkezni. Bar az Gj rendszer bevezetésének néhany lépése
mar megtortént, a németorszagi alkotmanybirdsagi kifogasok kovetkeztében kiala-
kult patthelyzet miatt ezeket a 1épéseket felfiiggesztették, és tovabbi munkalatokra van
sziikség ahhoz, hogy a rendszer teljes egészében iizembe allhasson.

Becslések szerint legalabb 8 honapra lesz szitkség az elokésziiletek befejezéséhez, és to-
vabbra is ez az Igazgatasi Bizottsag allaspontja. Miként emlitettiik, Németorszag akkor he-
lyezi letétbe az UPC-megéllapodas ratifikélasi okiratat, amikor a felek mar biztosak abban,
hogy az UPC mikodoéképes, azaz a 8 hdnapos idészak végéhez kozeledve vagy annak végén.
Ezutan kezd6dik a végsé 4 hénapos visszaszamlalds az UPC iizleti tevékenységének meg-
kezdéséig. A nem sokkal az ideiglenes szakasz kezdete el6tt kiadott sajtokozlemény szerint
ez azt jelenti, hogy ,ha minden zokkendmentesen megy, akkor 2022 végén, vagy esetleg
2023 elején szamithatunk egy miikod6 UPC-re”. Az Gj rendszer teriileti hatalya is b6viilni
fog, amint a jov6ben tovabbi tagallamok ratifikaljak az UPC-megéllapodast.

B) Az UPC Igazgatasi Bizottsaganak legutobbi kozlése szerint szamos fontos 1épés tortént
az UPC megnyitasa felé. Ezek kozé tartozik az UPC eljarasi szabalyzatanak és dijtablazata-
nak elfogaddsa, amelyek végleges valtozatat varhatéan hamarosan kozzéteszik. Az eljarasi

' A Fellebbviteli Biréséag elndke Klaus Grabinski, az Elséfoku Birdsag elnoke Florence Butin lett. Osszesen

85 bird keriilt kinevezésre (34 jogi és 51 miiszaki képesitési). [A szerk.]
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szabalyzat 2022. szeptember 1-jén Iépett hatélyba. Az UPC személyzetének és birdinak fel-
vétele terén is el6relépés tortént.

Egyértelmt, hogy tovabbra is jelentds 1épések torténnek az UPC rendszerének elinditasa

felé. Az Igazgatasi Bizottsag nyilatkozatabol arra lehet kovetkeztetni, hogy az UPC miko-
dése észszertien 2023 elején fog megindulni.
C) Az UPC-t az Egyesiilt Szabadalmi Birésagrol sz6l6 megéllapodas (UPC Agreement,
UPCA) alapjan hoztak létre. Az UPC az Osszes részt vevé unids tagallam birdsaga lesz,
amely kizarélagos hataskorrel rendelkezik majd tobbek kozoétt a hagyomanyos eurdpai
szabadalmak és az 1j, egységes joghatalyu eurdpai szabadalmak (egységes szabadalmak)
bitorlasardl és érvényességérol valéd dontéshozatalra. Az alabbiakban az UPC felépitését te-
kintjiik at.

a) Milyen az UPC dltaldnos felépitése?
Az Egységes Szabadalmi Birdsag egy els6foku birosagbol és egy fellebbviteli birdsagbdl 4ll.

Az els6foka birdsag részei a kovetkezok:

- egy kozponti részleg,

- azegyes szerz6dé tagallamokban felallitott helyi részlegek, és

- regionalis részlegek, amelyeket két vagy tobb szerz6d6 tagallam hoz létre, ha azok a
helyi részleg helyett kozosen kivannak létrehozni egy regionalis részleget.

A kozponti részleg székhelye Parizsban lesz, és Miinchenben van egy alrészlege. Az ere-
deti tervek szerint egy tovabbi alrészleg székhelye Londonban lett volna. A brexitet kove-
téen, és miutan az Egyesiilt Kiralysag kormanya kijelentette, hogy nem vesz részt tobbé az
UPC-ben, London mar nem all rendelkezésre unios birdsagi helyszinként. Egy 4j megalla-
podas alapjan London helyét Milané veszi 4t. A kozponti részlegen belill a munkat az tigy
technoldgiai teriilete szerint osztjak el a Nemzetkdzi Szabadalmi Osztalyozas (International
Patent Classification, IPC) osztalyainak megfelelden:

- a parizsi kozponti részleg az eléadomiivészettel, szallitdssal, textiliparral, papirral,

rogzitett épitményekkel, fizikdval és elektromossaggal kapcsolatos tigyeket (B, D, E,
G, H IPC-osztaly) fogja kezelni;

- a mincheni kozponti részleg a gépészet, vilagitas, fités, fegyverek és robbantas
(F IPC-osztaly) tigyeit kezeli;

- afennmaradé A és C IPC-osztalyokat, azaz az emberi sziikségletekkel (beleértve a
gyogyszereket is), a kémiaval és a kohaszattal kapcsolatos tigyeket az tj megallapodas
értelmében Miland veszi at.

Helyi részlegeket eddig Ausztridban (Bécs), Belgiumban (Briisszel), Danidban (Koppen-
héaga), Finnorszagban (Helsinki), Franciaorszagban (Parizs), Hollandiaban (Haga), Ma-
gyarorszagon (Budapest), Németorszagban (Diisseldorf, Hamburg, Mannheim, Miinchen),
Olaszorszagban (Miland), Portugdlidban (Lisszabon) és Szlovénidban (Ljubljana) hoztak
létre.
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Svédorszag, Litvania, Lettorszag és Esztorszdg kozosen létrehozta a Stockholmban széke-
16 észak-balti regionalis részleget.
A fellebbviteli birdsag székhelye Luxemburg.

b) Milyenek az UPC itélkezé testiiletei?
Az UPC itélkezd testiiletei multinacionalisak lesznek, azaz kiillonb6zd szerzddé dllamokbol
szarmazd birokbol fognak allni.
Az itélkez6 testiiletek a kovetkezd szamu, jogi és miiszaki képesitéssel rendelkezd birobol
allnak majd:
— Az elsofoku birdsag helyi és regionalis részlegeinek dsszetétele:
o jogi képesitéssel rendelkez6 harom biro,
o atandcs kiegésziilhet egy miiszaki képesitéssel rendelkezé birdval a felek valame-
lyikének kérésére,
ha a tandcs ezt megfelelének tartja, vagy
ha a tandcs visszavonas iranti viszonkeresetet is elbiral (ebben az esetben a kiegé-
szités kotelezd).
- Az els6foku birdsag kozponti részlege
o kétjogi képesitéssel rendelkez6 birobol és
o egy miszakilag képzett birébdl
fog allni.
Az elséfoku birdsag elotti eljarasban a felek kozésen megallapodhatnak abban, hogy
tgyiiket egyetlen, jogi képesitéssel rendelkezd biré targyalja.

¢) Melyik részleg milyen iigytipusokra illetékes?
A helyi vagy regionalis részlegek a kovetkezd kereseteket targyaljak [az UPCA 33. cikkének
(1) bekezdése]:

1. bitorlasi keresetek, beleértve a licencidkkal kapcsolatos viszonkereseteket is;

2. ideiglenes és biztositasi intézkedésekre, valamint jogsértés megsziintetésére iranyuld
keresetek, amelyek kiilondsen az ideiglenes intézkedésekre terjednek ki;

3. a publikalt szabadalmi bejelentések altal biztositott ideiglenes oltalombol ered6 karté-
ritési vagy kartalanitasi keresetek;

4. a talalmdnynak a szabadalom megadasa el6tti felhasznalasaval vagy a szabadalom
el6hasznalati jogaval kapcsolatos keresetek;

5. licenciakért jaro kartéritési keresetek, amennyiben az eurdpai szabadalom jogosultja
nyilatkozatot nyujtott be az Eurdpai Szabadalmi Hivatalnal (ESZH, European Patent
Office), amelyben kijelenti, miszerint megfeleld ellenérték fejében kész engedélyezni,
hogy talalmanyit licencvevoként barki hasznalhassa.

A szabadalombitorlasi tigyeket annal a helyi vagy regionalis részlegnél kell meginditani,

ahol a szabadalombitorldas tortént, vagy ahol az alperes székhelye taldlhat6. Ennek kovet-
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keztében tobb kiilonbo6z6 helyi vagy regionalis részleg is illetékes lehet, ami bizonyos foku
térumshoppingot tesz lehetévé.

A kozponti részleg a kovetkezd kereseteket targyalja [az UPCA 33. cikkének (4) bekezdé-
se], kivéve, ha ugyanazon felek kozott mar folyamatban van egy bitorlasi per, amely ugyan-
arra a szabadalomra vonatkozik (ebben az esetben az a helyi vagy regiondlis részleg illeté-
kes, ahol a bitorlasi iigy folyamatban van):

- bitorlas hidnyanak megallapitasa iranti keresetek,

- szabadalmak megsemmisitése és kiegészitd oltalmi tanusitvanyok (SPC-k) érvényte-

lenségének megallapitasa irdnti keresetek,

- kényszerengedélyek megadasa vagy visszavonasa iranti keresetek,

- az ESZH ellen az egységes joghatalyu szabadalomnak az ESZH dltali adminisztracio-
javal kapcsolatban inditott keresetek,

- bitorlasi keresetek csak akkor nyujthatok be a kozponti részlegnél, ha az tigy olyan
szerz6dé tagallamot érint, amely nem rendelkezik kézponti vagy regionélis részleg-
gel, vagy ha az alperes lakohelye vagy székhelye nem a szerz6d6 allamok teriiletén
talalhato.

d) A jogsértési iigyeket és a visszavondsi iigyeket szétvilasztjdk, vagy egyiitt targyaljik?
Szamos bitorlasi tigyben az alperes a szabadalom érvényességét vitatja. Az UPCA lehet&sé-
get ad a birdsdgnak, hogy vagy egyiitt targyalja a bitorlasi és az érvényességi tigyeket, vagy
kiilon targyalja azokat, attdl figgen, hogy melyik a legmegfelel6bb eljaras.

Alapvet6en az UPCA lehetéséget ad a feleknek arra, hogy egy bitorlasi tigyet és egy meg-
semmisitési keresetet egyesitsenek: ha egy helyi vagy regiondlis részleg el6tt bitorlasi per
van folyamatban, az alperesnek ugyanannal a helyi vagy regionalis részlegnél kell benytjta-
nia a megsemmisités iranti viszonkeresetet [UPCA 33. cikkének (4) bekezdése]. Masrészt
ha a megsemmisitési per a kdzponti részleg elott van folyamatban, a szabadalmasnak lehe-
tdsége van arra, hogy a kozponti részleg el6tt is eldterjessze a bitorlasi keresetet.

Ha a helyi vagy regionalis részleg el6tt bitorlasi per van folyamatban, és a perbeli szaba-
dalom megsemmisitésére iranyulé viszonkeresetet inditanak, a helyi vagy regionalis részleg
mérlegelési jogkorébe tartozik, hogy

i) mind a bitorlasi perrel, mind a megsemmisités iranti viszonkeresettel foglalkozzék

(és felkérje az els6foku birdsag elnokét, hogy jelolje ki az érintett miiszaki teriileten
képesitéssel és tapasztalattal rendelkezd, miiszaki szempontbol képzett birajat), vagy
pedig

ii) a megsemmisités iranti viszonkeresetet a kozponti részleg elé utalja, és ezt kovetGen

vagy felfiiggeszti, vagy folytatja a bitorlasi tigyet, vagy

iii) a felek egyetértésével az egész tigyet a kozponti részleg elé utalja.

Meg kell varni, hogy a helyi és a regionalis részlegek a gyakorlatban hogyan élnek majd
ezzel a mérlegelési jogkorrel. Redlisnak tlinik azonban, hogy a legtobb esetben a helyi és a
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regionalis részlegek egyiitt fogjak targyalni a bitorlasi és a megsemmisitési tigyeket, mert ez
a jelenlegi gyakorlat az UPC legtobb szerz6d6 tagallamaban.

D) Az UPC bevezetése az eurdpai szellemitulajdon-jogok évtizedek dta legnagyobb meg-
razkédtatasanak része lesz. Uj szabadalmi jogként, az egységes joghatélyt szabadalom (UP)
keriil bevezetésre, amely lehet6vé teszi, hogy a talalmanyok egyetlen, az uniés allamok
tobbségére kiterjedd jogon keresztiil részesiiljenek oltalomban, mig az egységes szabadalmi
birésag kozpontositott helyszint és eljarast biztosit a szabadalombitorldsi és érvényességi
keresetekhez az egész EU-ban. Az UPC Igazgatasi Bizottsaganak nyilatkozatai szerint az
UPC és az UP-rendszer 2023 elején 1ép hatdlyba.

Az UPC indulasi idépontjat befolyasolo egyik £6 tényez6 maga a bir6sag megalakitasanak
sziikségessége. Epiileteket kell taldlni, birdkat és adminisztrativ személyzetet kell felvenni,
informatikai infrastrukturat kell telepiteni.

Az UPC-t az UPCA hozta létre. Ez értelemszertien egy elséfoku birdsagot és egy fellebb-
viteli birdsagot biztosit. Ezzel parhuzamosan létrejon az UPC napi miikodésének kezelésére
szolgal¢ hivatal, valamint egy valasztottbirdsagi és kozvetité kozpont, amely az titkozések
rendezésének kevésbé konfrontativ és lehetdleg alacsonyabb koltségli médjat probalja biz-
tositani.

Annak érdekében, hogy az UPC valamennyi részt vevé allama részesiilhessen az UPC
elényeibdl és részt vehessen annak mikédésében, az UPCA kidolgozasa soran az elséfoku
birésagot kozponti, helyi és regionalis osztalyokra osztottak fel. Tovabba a kozponti részleg
harom részre oszlott. Errél fentebb mar emlitést tettiink.

Az UPCA-t még az eldtt kidolgoztak, aldirtak, sét szamos orszag ratifikalta is, hogy az
Egyesiilt Kiralysag az EU-bdl valo kilépés mellett dontott, és ezzel — legalabbis politika-
ilag — megszakadt az Egyesiilt Kiralysag lehetésége arra, hogy részt vegyen az UPC-ben.
Miutdn az Egyesiilt Kirdlysag hivatalosan is kilépett az UPC-bdl, egyértelmtivé valt, hogy a
kozponti részleg Londonba szant része mar nem megvalosithatd. Ezért kellett 6j helyszint
taldlni ennek a részlegnek.

E) Az alabbiakban azt vizsgaljuk, hogy az A) és B) részben mondottak mit jelentenek a
biotechnoldgia szamaéra?

Az 1j egységes szabadalmi rendszernek szamos olyan hatdsa van a biotechnoldgiara,
amelyet alaposan meg kell fontolni, és amely az 4j rendszer életbelépését kovetden id6vel
szintén alakulni fog. A legfontosabb szempontok azonban, amelyeket mar most figyelembe
kell venni, a kovetkezok.

- A szabadalmi jogokra vonatkozo szerz6dések vagy licencek targyalasakor szem el6tt
kell tartani, hogy hamarosan egységes joghatalyu szabadalmak (nem tévesztendd
Ossze a meglevé eurdpai szabadalmakkal, amelyeket szintén az ESZH engedélyez)
jonnek létre. A f6bb szabadalmi keresetek (pl. bitorlas, megvonas és bitorlas hianya-
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nak megallapitasa iranti keresetek) tekintetében az UPC kizardlagos joghatdsaggal
rendelkezik majd az ilyen egységes joghatélyt szabadalmakkal kapcsolatos jogvitak
elbiralasara. Minden mas keresetre, beleértve az egységes joghatalyu szabadalmak-
kal kapcsolatos szerzédésesjog-vitakat is, a nemzeti birosagok tovabbra is illetékesek
maradnak. Ezért tanacsos alaposan megfontolni a jogvalasztasi és joghatdsagi zara-
dékokat.

- Gyorsabba valhat az egységes joghatalyu szabadalmak érvényesitése (és megvonasa),
mert ezt egyetlen hatdrozatban el lehet intézni. Bar ennek vannak elényei, ez azt je-
lentheti, hogy egyetlen birdsagi hatarozat megakadalyozza a potencidlisan jogsértd
termékek értékesitését és szallitdsat a rendszerhez csatlakozott valamennyi tagal-
lamban, vagy ugyanigy egyetlen birdsagi hatdrozat visszavonja a szabadalmi jogokat
ugyanazon a teriileten.

- A 7 éves atmeneti id6szak alatt (amely 14 évre meghosszabbithatd) a ,klasszikus”
eurdpai szabadalmakkal kapcsolatos pereket az UPC-ben és a nemzeti birésagokon
egyarant lehet folytatni. A szabadalom jogosultjai kilépési (opt-out) joggal rendel-
kezhetnek arra, hogy ezen id@szak alatt ezeket az eurdpai szabadalmakat teljesen
kizarjék az UPC hatdskorébdl. Ez vonzo lehet a meglevé vagy jovobeli licenciameg-
allapodasokban, ahol ugyanazt a szabadalmat kiilonb6z6 eurdpai orszagokban kiilon-
boz6 licencvevéknek adjak ki annak érdekében, hogy ezek a jogok elkiilonitve marad-
janak. Ha az opt-out megfeleld, célszert lehet a licenciaszerz6désbe olyan zaradékot
foglalni, amely kifejezetten megtiltja a kizarolagos licencvevének, hogy jogsértés mi-
att keresetet inditson az UPC el6tt, valamint arra vonatkoz6 rendelkezéseket, hogy
melyik fél felels az opt-out bejegyzéséért.

- A licenciaszerz8désektdl fiiggetleniil a szabadalmasok is kivonhatjak magukat az
UPC értékes szellemitulajdon-jogai alol, tekintettel arra, hogy harmadik felek egyet-
len férumon, egyetlen kereset utjan az UPC egész teriiletén kérhetik e szabadalmak
megvonasat, vagy kérhetik azokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.

- Lényeges tudni, hogy az egységes joghatalyu szabadalomra melyik nemzeti jog alkal-
mazando, mert ez befolyasolhatja, hogy ki a jogtulajdonos, ha a jogcimlanccal (azaz
azzal, hogy a szabadalmi jogot jogszertien ruhaztak-e at) vagy a tarstulajdonossaggal
kapcsolatos kérdések meriilnek fel. Az dsszeolvadasok és felvasarlasok Osszefiiggésé-
ben ez olyan kérdés lehet, amely érdemi atvilagitast igényel.

- Végezetiil meg kell még vizsgalni, hogy a 17 eurdpai szabadalom és az egyetlen egysé-
ges szabadalom értéke 17 EU-tagallamban érvényesiil (és ez a szam 24 felé fog néni,
amint tovabbi tagallamok ratifikdljak az UPC-megéllapodast), kiilonosen mivel az
atmeneti id6szakban a szabadalom jogosultjai a megadaskor valaszthatnak a ,,klasszi-
kus” eurdpai szabadalom és az egységes joghatdlya szabadalom kozott. Ezt is érdemes
szem el6tt tartani, kiilondsen az dsszeolvadasok és felvasarlasok, valamint a licencia-
megallapoddsok Osszefliggésében, ahol a szabadalmak mint eszkozok értéke fontos.
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Europai Szabadalmi Hivatal

A) A vilag 6t legnagyobb szellemi tulajdoni hivatalanak (IP5) vezetdi junius 29-én virtuali-
san taldlkoztak, 15 év alatt a 15. alkalommal. Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal altal rendezett
idei talalkozé napirendjének kozéppontjaban az IP5 napirendje fenntarthatésaganak beve-
zetése, valamint a szabadalmi rendszer fejlesztése allt az innovétorok globalis szinti jobb
tamogatasa érdekében.

A talalkozén Antonio Campinos, az ESZH vezetdje elnokolt, rajta kiviil még részt vett
Mori Kiyoshi, a japan, Lee Insil, a dél-koreai, Shen Changyu, a kinai és Kathi Vidal, az ameri-
kai hivatal vezetdje, valamint Lisa Jorgenson, a WIPO féigazgato-helyettese.

A megbeszélések témai kozott szerepeltek az elmult év sordn folytatott egytittmiikodés
eredményei. A kiemelt témak kozé tartozott az ESZH dltal bevezetett globalis riasztorend-
szer, amely mind az 6t hivatalban bekovetkezett szabadalmi tigyintézési valtozasokra terjed
ki. Az IP5 NET/AI- (New Energy Technology/Artificial Intelligence) tervének végrehaj-
tasahoz tett el6késziileteket is attekintették. Ennek az utitervnek célja az IP5 belsé folya-
matainak optimalizalasa az ujonnan megjelend technoldgiak és a mesterséges intelligencia
vizsgalataval, valamint a jogbiztonsag és az atlathatosag novelése az alkalmazott szabadalmi
gyakorlatban.

A megbeszélések tovabbi témai kozé tartoztak a rajzok elsdbbségének és megengedett
jellemzdinek globalis elfogadasa, ahol az ,,IP5 biztonsagos formatumanak” kozzététele mér-
foldkének szamit. Az IP5-6s egylittmiikodés hatékonysaganak tovabbi optimalizalasarol,
valamint a jovahagyasi és dontéshozatali folyamatok egyszertsitésére iranyuld intézkedé-
sekrdl is beszamoltak.

Végiil bemutattak az IP5 PCT-kutatasi és vizsgalati egyiittmiikodési kisérleti tervének
elézetes értékelését, valamint az értékelési szakasz meghosszabbitasanak részleteit.

Az IP5-hivatalok vezet6i megallapodtak abban, hogy a fenntarthatosag érdekében feliil-
vizsgéljak az IP5 jovoképét, és fontolora veszik egy IP5 fenntarthatésagi munkacsoport 1ét-
rehozasat, amely koordinalja az ezzel kapcsolatos intézkedéseket.

Az tlést az IP5 hivatalvezetdi és az ipar képviseldi kozotti talalkozé kovette. A résztvevok
megiinnepelték az iparagi részvétel egy évtizedét, és véleményt cseréltek az IP hatdsarol és
az ENSZ fenntarthato fejlodési céljainak elémozditasaban betoltott szerepérdl.

A résztvevok megallapodtak abban, hogy megerdsitik egytittmiikodésiiket a fenntarthatd
jové érdekében. Ebbdl az alkalombdl egy emlékvideot tettek kozzé, amely az elmult tiz év
legfontosabb eredményeit emeli ki.

A kovetkezd IP5 vezetéi talilkozénak az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivata-
la (United States Patent and Trademark Office, USPTO) ad otthont 2023-ban.
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B) Az ESZH életmi-kategéridban Kariké Katalin magyar—amerikai kutatonak itélte oda a
2022. évi Europai Feltalaléi Dijat a vakcinak és orvosi terapidk szamara modositott hirvivé
RNS (mRNS) kifejlesztésében végzett uttoré munkajaért.

Kariké tobb mint négy évtizeden 4t kiizdott az mRNS-ben rejlé terapias lehetdségek fel-
tarasaért, legydzve a szkepticizmust és a szamtalan kihivast, hogy azokat az ember szama-
ra is hatékonyan felhasznalhatéva tegye. Munkdja nemcsak a legsikeresebb mRNS-alapt
COVID-19 vakcindk utjat egyengette, hanem szdmos mas betegség és allapot 4j terapiai
el6tt is megnyitotta az utat.

»Kariké Katalin annak a vizidjanak koszonhetden, hogy az mRNS molekulaval jelent8s
orvosi elényoket lehet elérni, olyan hatast ért el, amely messze tulmutat az immar jol do-
kumentalt orvosi sikereken” — mondta Anténio Campinos, az ESZH elnoke. ,,A tudomany
iranti elkotelezettsége és kitartasa, valamint kutatdsainak élvonalbeli min&sége olyan uttord
innovaciot hozott a vilagnak, amely teljesen Gj perspektivékat kinal az emberiséget fenyege-
t6 legstlyosabb egészségiigyi veszélyek elleni kiizdelemben?”

Karikét a European Inventor Award 2022 dijatadd iinnepségen tiintették ki, amelyet a
vilag kozonsége online kovethetett figyelemmel. A dij Eurdpa egyik legrangosabb innovaci-
s dija, amelyet évente adomanyoznak olyan eurdpai és Eurdpan kiviili feltalaloknak, akik
kiemelkedd moédon jarultak hozza a tarsadalmi és a technoldgiai fejlédéshez és a gazdasagi
novekedéshez.

Szerény kezdetek

Karik¢ kutatoi palyafutasat az mRNS-molekuldban rejlé lehetéségek orvosi célu kiaknaza-
sa irdnti elkotelezettsége jellemezte. Egy vidéki magyar kisvarosban sziiletett 1955-ben. A
bioldgia iranti korai érdeklédése és tuddsszomja vezetett oda, hogy sikeres felvételi vizsgat
tett a Szegedi Tudomanyegyetemen, és csatlakozott a Magyar Tudomanyos Akadémia kor-
szerli Bioldgiai Kutatokozpontjahoz. 1985-ben férjével egyiitt elhagyta Magyarorszagot, és
az Egyesiilt Allamokba ment, hogy a philadelphiai Temple Egyetemen véllaljon allast. Ott
hérom évet t6ltott azzal, hogy megprobalta a kettds szalu RNS-t a HIV-betegek kezelésére
hasznalni. Ezutdn egy masik ajanlatot fogadott el a marylandi Bethesdabdl, ahol behatdan
tanulmanyozta az mRNS-sel kapcsolatos legtijabb eredményeket azzal a molekulaval, amely
a sejt DNS-ébél a fehérjék felépitéséhez sziikséges informdciokat szallitja a molekuldris épi-
téelemekbe.

Az mRNS-ben rejlé lehetdségek kiakndzdsa
A tuddsok 1990 6ta tudjék, hogy a szintetikus mRNS befecskendezése a szervezetbe igény
szerint bizonyos fehérjék termelését idézheti el6. Kariké nagyon hamar felismerte az
mRNS-ben rejl6 lehetdségeket:

»Azonnal elképzeltem, hogy az mRNS hasznos lehet, és valami nagyon egyszert dologra
gondoltam, példaul a sebgydgyulasra” — mondja. ,Ezért elkezdtem egy masik RNS-t ké-
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sziteni, amely egy olyan fehérje termelésérél gondoskodik, amelyr6l mar ismert volt, hogy
telgyorsitja a sebgydgyulast, és késébb hegesedés nélkiil zarodik”

Amikor 1989-ben felajanlottak neki egy allast a Pennsylvaniai Egyetemen (UPenn), ku-
tatasai kozéppontjaba ezt a molekulat helyezte. Minthogy azonban az mRNS instabil ve-
gytlet, bonyolult volt vele dolgozni, és a fejlesztés koltségei miatt az 1990-es években el-
vesztette a tudomanyos kozosség kegyeit. Kariké nem tudott tobbé finanszirozast kapni
mRNS-munkdjdhoz, és egy fokozattal visszamindsitették a tanszéki allasat is. Ennek elle-
nére gy dontott, hogy vezet6 kutatoként marad az UPenn-nél. Ez a déntése kifizet6do
volt: 1997-ben szovetségesre talalt az tjonnan leszerz6dott immunolégus Drew Weissman
személyében. Egyiitt dolgoztak egy mRNS-alapu terdpias HIV-oltéanyagon, amelyhez egy
nukleoziddal moédositott mRNS-molekulat fejlesztettek ki.

Ez fordul6pontot jelentett: az mRNS tisztitdsan végzett tovabbi munkaval Karikonak és
Weissmannak sikeriilt olyan lehetéségek széles korét megnyitnia, amelyekben a molekulat
betegségek kezelésére és védooltasokhoz lehet felhasznalni. 2005-ben uttéré szabadalmi
bejelentést nyujtottak be. Ez megnyitotta az utat az UPenn-nek engedélyezett szabadalom
el6tt, igy a mddositott mRNS kereskedelmi forgalomba hozatala lehetévé valt az RNARx
cég altal, amelyet Karik6 és Weissman 2006-ban alapitott. A Pennsylvaniai Egyetem azon-
ban egy mdsik cégnek adta el a licenceket: ,,A szabadalom nélkiil nem voltunk igazi cég”
- mondja Kariko. ,,De akkor tigy dontottem, hogy még nem végeztem.”

A COVID-19 elleni kiizdelem

Kariké az orvosi 4ttorést akkor érte el, amikor 2013-ban Németorszagba koltozott a
BioNTechhez. A BioNTech akkoriban mRNS-sel végzett klinikai vizsgalatokat. Kariké meg-
gyozte a villalatot, hogy nukleoziddal médositott mRNS-t hasznaljon. A Sanofival is si-
keriilt szerz6dést kotnie a modositott mRNS tovabbfejlesztésére, hogy azt kozvetleniil a
tumorokba lehessen beadni a rakspecifikus immunvalaszok eldsegitése érdekében. Ezzel
parhuzamosan a Pfizerrel egyiitt egy mRNS-alapd, influenza elleni vakcinan dolgozott,
amikor 2019 végén az elsd hirek érkeztek a COVID-19-r6l.

A BioNTech ezutan az influenzardl azonnal 4ttért a COVID-19-re azzal, hogy a vakcinat
az Uj koronavirus genetikai szekvencidjahoz igazitotta — és gyorsan a tesztelési fazisba lépett
a Pfizerrel val6 bevezetés érdekében. Az amerikai Moderna cég egy masik, nukleoziddal
modositott mRNS-alapa COVID-19 vakcindja, amelyet koriilbeliil ugyanebben az idében
hagytak jova, szintén Kariko és Weissman technoldgiajan alapul.

Idékozben Kariké otthagyta a BionTech céget, ahol alelnok volt, és visszatért az Egyesiilt
Allamokba azzal a szdndékkal, hogy a tovabbiakban csak kutatémunkat végezzen.

Egy novekvd potencidllal rendelkezd teriilet

A COVID-19-en tul Kariko kutatdsai a modositott mRNS-en alapuld orvosi kezelések szé-
les skalaja el6tt nyitottak meg az utat. Folyamatban vannak eréfeszitések kiilonbozé ra-
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kos megbetegedések elleni terapias vakcinak, valamint a sziv- és érrendszeri betegségek
és anyagcserezavarok kezelésére szolgald vakcindk kifejlesztésére. A tudds maga allitotta
Ossze azt a listat, amely mintegy 30 olyan, mddositott mRNS-en alapuld terapiat tartalmaz,
amelyet szeretne kifejleszteni. Ezek a kihivasok beleillenek egy olyan karrierbe, amely a
kezdetektdl fogva azon alapult, hogy kitartdan torekedett egy cél elérésére, és nem hagyta,
hogy az akadalyok utjaba alljanak. ,Meg kell tanulnod a negativ stresszt pozitiv stresszre
forditani, és ez volt az én hozzaalldsom” - mondja. ,Nem szamitott, hogy mit mondanak az
emberek. Ha épit6 jellegli volt, meghallgattam, a tobbit teljesen figyelmen kiviil hagytam.
Ezzel a hozzaallassal sikeriilhet elérnem a kit(izott célt”

C) Az ESZH egyik fellebbezési tanacsa a T 1513/17 és a T 2719/19 sz. egyesitett tigyekben
két Gj kérdést terjesztett a Bévitett Fellebbezési Tandcs elé az elsébbségre valo jogosultsag
kérdésében, kiilonosen az els6bbség igénylésének ,,kozos bejelentdk” altali megkozelitésé-
vel kapcsolatban.

Az ESZH-nal az elsébbség igénybevételének jogat az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény
(ESZE) 87. cikkének (1) bekezdése szabalyozza, amely a korabbi bejelentésb6l szarmazé
els6bbség igénybevételének jogat a korabbi bejelentést benyujté személyre vagy annak
»jogutodjara” ruhdzza. Az els6bbség igénybevételéhez vald jognak a széban forgd eurdpai
szabadalom vagy bejelentés bejelentési napjan kell fennallnia. Ez csapda lehet az évatlanok
szamara. Nem ritka példaul, hogy az amerikai els6bbségi bejelentéseket a feltaldlo(k) nevé-
ben nyujtjak be. Ha egy ezt koveté PCT-bejelentést egy jogi személy nevén nyujtanak be,
és az amerikai els6bbségi bejelentésbdl szarmazo els6bbségi igényre vonatkozoé jogot nem
ruhazzak at megfelel6en a jogi személyre a PCT-bejelentés napja el6tt, az els6bbségi igény
nem lesz érvényes az eurépai nemzeti szakaszban. Néhany nagy hirti eurdpai szabadalmat
mar visszavontak, miutan ilyen kortilmények kozott elvesztették az elsébbséget.

Taldn az ebbdl a joggyakorlatbol eredé szigort eredmények kezelésére tett kisérletként
az ESZH tobb vizsgaldosztalya a kozelmultban kidolgozta a ,,k6zos bejelent6k” doktringjat
a PCT-bejelentésekbdl szarmazé eurdpai nemzeti szakaszban levé bejelentések elsébbségi
igényeinek elbiralasa sordn. Ezek a vizsgaloosztalyok ugy itélték meg, hogy ha egy PCT-
bejelentésben tobb felet neveznek meg bejelentSként, az els6bbség igénybevételéhez valo
jogot akkor is fenn kell tartani, ha a k6zos bejelentok barmelyike jogosult az els6bbség igény-
bevételére, még akkor is, ha a k6z0s bejelentSket kiilonb6zé PCT-tagallamok bejelentéiként
nevezik meg (a leggyakoribb helyzet természetesen az, amikor a feltalalét az USA bejelentd-
jeként, egy jogi személyt pedig az Gsszes tobbi allam bejelentdjeként neveznek meg).

Ezt a ,,ko6z0s bejelent6k” doktrinat most el6szor vizsgalta az ESZH egy fellebbezési tana-
csa a sz6ban forgd dsszevont iigyekben. Irasbeli déntésében azt sugallja, hogy szimpatizal
a ,koz0s bejelent6k” doktrinajaval. Mivel azonban ez a kérdés meghatarozo lehet szamos,
az ESZH elé6tt folyamatban levd és jovobeli eljaras kimenetelét illetGen, tgy dontott, hogy a
kérdésben kikéri a Bovitett Fellebbezési Tanacs dontését. Ezért két kérdést terjesztett a BS-
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vitett Fellebbezési Tandcs elé. Az els6 kérdés széles kort, és azt firtatja, hogy az ESZH-nak
van-e egyaltalan joga a tulajdonlanccal kapcsolatos tigyek vizsgalatara (azaz az ESZH-nak
egyaltalan joga van-e elutasitani egy elsébbségi igényt, mert a bejelentd nem tudja bizo-
nyitani, hogy az els6bbség igénylésének joga a vonatkozo idépontig megfeleléen szallt at
rd). A méasodik kérdés kifejezetten a fentiekben ismertetett ,, k6z0s bejelent6k” doktrinajara
vonatkozik, és arra kéri a Bovitett Fellebbezési Tandcsot, hogy dontson arrdl, ez a jogi meg-
kozelités érvényes-e vagy sem.

A Bévitett Fellebbezési Tandcs e kérdésben hozott hatarozatanak nagy elénye, hogy ha-
tékony harmonizacidhoz vezet majd ebben a kérdésben — hatarozatat nem csak az ESZH
Osszes osztalya fogja kovetni, hanem valdszintileg az ESZE tagallamainak nemzeti birosagai
el6tt is nagy meggy6z6 erdvel fog hatni.

D) Az ESZH egyik fellebbezési tandcsa 2022. aprilis 28-4n hozta meg dontését a T 1444/20
sz. igyben. A dontés olyan szabadalmi bejelentésre vonatkozik, amelyet az ESZH illetékes
vizsgaldosztalya nem fogadott el teljes egészében, és felszdlitotta a bejelent6t, hogy tordlje a
szabadalmi bejelentés leir részébdl az igénypontszert részeket.

A Dbejelent6 fellebbezett e hatarozat ellen, és a tandcs a bejelent6 javara dontott, megalla-
pitva, hogy a kifogasolt igénypontszerti részek nem alkalmasak arra, hogy zavart okozzanak
és Osszetéveszthetdk legyenek az igénypontokkal, mert nyilvanvaléan a szabadalmi bejelen-
tés leird tartalmanak részét képezik. A dontés a T 1989/18 sz. tigyben hozott korabbi dontés
indoklasat koveti, amelyben a fellebbezési tanacs megallapitotta, hogy az Eurdpai Szabadal-
mi Egyezmény nem tartalmaz jogalapot az igénypontszer( leirasmodositasok torlésének
el6irdsara, amely gyakorlatot az ESZH irdnyelvei alapjan szandékoznak bevezetni.

E) Az 1883. évi Parizsi Unids Egyezmény 4. cikke rogzitette azt az elvet, hogy egy bejelen-
t6 a szabadalmi bejelentés benyujtasakor az ugyanazon talalmanyra vonatkozd, legfeljebb
12 hénappal korabban benyujtott szabadalmi bejelentésbdl szarmazé elsébbségre tarthat
igényt. Az érvényes elsGbbségi igény tobb hasznos célt is szolgalhat, tobbek kozott azt az
idépontot, amikor meghatarozzak, hogy a késdbbi bejelentéssel szemben milyen kozzétett
dokumentumokra vagy mas, a technika alldsdhoz tartozo iratra lehet hivatkozni a szaba-
dalmazhatdésag megitéléséhez. Az ESZH kozelmultbeli fejleményei azt mutatjak, hogy a
kiilonboz6 joghatdsagoknal még mindig bizonytalansagok és kiilonbségek vannak azzal
kapcsolatban, hogy mi mindsiil érvényes els6bbségi igénynek.

Az ESZH egyik fellebbezési tanacsa két évvel ezel6tt a T844/18. sz. dontésben (,,CRISPR-
Cas/Broad Institute”) megerdsitette, hogy az ESZH gyakorlata szerint az els6bbségi igény
érvényességéhez a kés6bbi bejelentés bejelentdjének vagy bejelentéinek azonosnak kell len-
niilik a korabbi szabadalmi bejelentés bejelentdjével vagy bejelentéivel, illetve jogutddjaval
vagy jogutodjaival. A T844/18 sz. igyben egy amerikai els6bbségi bejelentés tobb bejelent6t
(feltaldlot) nevezett meg, mint a késdbbi PCT-bejelentés, amelybdl az eurdpai szabadalom
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szarmazott. A tanacs ugy itélte meg, hogy mivel a kihagyott bejelentd nem ruhdzta at joga-
it a PCT-bejelentés bejelentbire, az els6bbségi igény érvénytelen. A szabadalom jogosultja
balszerencséjére ez a technika alldsahoz tartozo6 tovabbi elemeket vitt az tigybe, és a szaba-
dalmat érvénytelennek itélték.

Most az ESZH egyik fellebbezési tanacsa a T1513/17 és a T2719/19 sz. tigyben (mind-
kett6 targya ,Egy allograft talélésének meghosszabbitasa”) a kozos bejelentSk els6bbségi
jogosultsagaval kapcsolatos kérdéseket a Bovitett Fellebbezési Tanacshoz, az ESZH legf6bb
joghatdsagahoz utalta. A G1/22 és G2/22 szamon Osszevont fiiggd beadvanyokban a kovet-
kezd kérdések mertiltek fel:

»1. Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) hataskort biztosit-e az ESZH szamara
annak megallapitasara, hogy egy fél jogszertien hivatkozik-e az ESZE 87. cikke (1)
bekezdésének b) pontja szerinti jogutédlasra?

II. Az kérdésre adand¢ igenld valasz esetén:

Egy B fél érvényesen hivatkozhat-e a PCT-bejelentésben igényelt elsé6bbségi jogra az

ESZE 87. cikkének (1) bekezdése szerinti elsdbbségi jogok igénylése céljabol, ameny-

nyiben:

1. aPCT-bejelentés az A felet csak az USA-ra, a B felet pedig mas kijel6lt allamokra
— beleértve a regionalis eurdpai szabadalmi oltalmat is — jel6li meg bejelentéként;

2. aPCT-bejelentés egy korabbi szabadalmi bejelentés els6bbségét igényli, amely az
A felet jeloli meg bejelentként;

3. a PCT-bejelentésben igényelt els6bbség megfelel a Parizsi Unios Egyezmény 4.
cikkének?”

Széles korben varjak, hogy az I. kérdésre ,igen” lesz a valasz. A I1. kérdés az Gigynevezett
»ko0z0s bejelent6k megkozelitésére” vonatkozik, amely szerint egy vagy tobb tovabbi be-
jelentd megjelolése egy késébbi bejelentésben nem vonja kétségbe az elsébbségi jogot, ha
a korabbi bejelentés bejelentdje(i) szintén kozos bejelent6ként van(nak) megjelolve (lasd
az ESZH vizsgalati iranyelveinek A-III. szakasz, 6.1. pontjat). A T1513/17 és T2719/19
tigyekben felmeriilt tovabbi bizonytalansag azonban a kovetkezé konkrét forgatokonyv-
re vonatkozik. Az el6z6 bejelentés egy amerikai bejelentés, amely a feltaldlokat, Rothert,
Wangot és Zhongot nevezi meg bejelentdként. Ezeket a feltalalokat aztan egy késébbi PCT-
bejelentésben csak az amerikai megjel6lés bejelent6jeként nevezik meg, mig egy tarsasagot
(Alexion Pharmaceuticals) mas bejelentésekben, beleértve az eurdpai bejelentést is, beje-
lent6ként neveznek meg. A PCT-bejelentés egységesnek mindsiil-e, és igy a kozos bejelen-
t6k megkozelitése kovethetd-e ebben a forgatokonyvben?

F) A fellebbezési tandcsok elnokének 2022. mdjus 1-jei kozleménye

A fellebbezési tandcsok valamennyi inter partes fellebbezési eljarasban igazitsak ki a gya-
korlatukat, és a feleket tdjékoztassdk az eljarasban részt vevé fél vagy egy harmadik fél altal
benyujtott beadvanyokrol és iratokrol!
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1. A felek beadvényait, kiillonosen a fellebbezési beadvanyt, a fellebbezés indokolasat és
az indokoldsra adott valaszt tovabbra is kozlik a tobbi féllel. A felek beadvanyaihoz
csatolt valamennyi dokumentum masolatat, beleértve a felek beadvanyaiban hivatko-
zott és nem szabadalmi irodalmat, valamint a mddositasokat — példaul a modositott
igénypontokat - tartalmazé dokumentumokat azonban a tovabbiakban nem tovab-
bitjak 6nmitkoden.

Az elektronikus fajlban szerepl6 dsszes ilyen dokumentum letdlthet6 az Eurdpai sza-
badalmi nyilvantartasbol. Ezeket a felek csak kérésre, papirformaban kapjak meg in-
gyenesen.

Megmarad a fellebbezési tandcsok azon gyakorlata, hogy a tobbi felet tajékoztatjak az
Eurépai szabadalmi nyilvantartas elektronikus aktaiban nem megtekintheté (pl. nem
szkennelhet6 tdrgyak, nem nyilvanos dokumentumok) vagy nehezen olvashaté (pl.
szinesben benyujtott) dokumentumok vagy targyak benyujtasarol.

Amennyiben szdbeli targyalasra keriil sor, a feleknek ajanlott a targyalast megel6z6en
az Eurdpai szabadalmi nyilvéntartason keresztiil ellendrizni az elektronikus aktat an-
nak biztositasa érdekében, hogy minden fontos dokumentum a birtokukban legyen.

2. Ezt a gyakorlatot hasonloképpen kiterjesztik harmadik felek észrevételeire is. A fel-
lebbezési tandcsok a folyamatban levé eljarasok soran benyujtott ilyen észrevételeket
tovabbra is k6zolni fogjak valamennyi féllel. A harmadik fél észrevételeihez csatolt
dokumentumokat azonban nem fogjak 6nmitikodden tovabbitani. Ezek letolthetok az
Eurépai szabadalmi nyilvantartasbol.

3. Ez a gyakorlatbeli valtozas a 2022. junius 1-jén vagy azt kovetéen benyujtott bead-
vanyokra vonatkozik. Ez a kozlemény a HL EPO 2020, A131. szdmaban kozzétett
kozlemény 2. pontjanak helyébe 1ép.

Az Eurdpai Uni6 Szellemi Tulajdon Hivatala (EU Intellectual Property Office, EUIPO)

Az EU Szellemi Tulajdon Hivatala fellebbezési tanacsa egy nemrégiben hozott hatarozata-
ban megerdsitette a torlési osztaly megéllapitasait, miszerint bar a torlést kérelmez6 2015
és 2019 kozott 68, hasznalat hianya miatti torlés megallapitasa irdnti keresetet nyujtott be
ugyanazon jogosult tulajdondban 1évé uniés védjegyekkel szemben, a SANDRA PABST-
tigyben (lasd alabb) megallapitott feltételek nem teljesiiltek. Ennek eredményeképpen gy
dontott, hogy a torlést kérelmez6é magatartasa nem mindsiil joggal valo visszaélésnek.

a) A Sandra Pabst-iigy

A SANDRA PABST-ligyben 2020-ban hozott hatdrozatdban a nagytandacs, amely az EUIPO
fellebbezési tanacsanak vezetd tagjaibol all, és amelynek hatarozatai kotelezd érvénytek az
EUIPO valamennyi déntéshozé szervére nézve, hatarozottan fellépett (a szellemi tulajdo-
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ni kérokben ,hirhedt védjegytrollként” ismert) Michael Gleissner és cégei joggal visszaéld
gyakorlata ellen.

Az tgy a Fashion TV Brand Holdings (Fashion TV), egy Gleissnerrel kapcsolatban allé
vallalat altal a Creative Brands Marken (CBM) tulajdonaban levé SANDRA PABST unids véd-
jegy ellen inditott torlési keresetet érintette. A torlésért folyamodo Fashion TV azt allitotta,
hogy a védjegyet az unids védjegyrendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében
nem hasznaltak ténylegesen.

Hatarozatdban a nagytanacs megerdsitette, hogy a torlés iranti kérelem jogtalan, és nem
megfelel6 hatsé szandékkal terjesztették a hivatal elé, igy az joggal és eljarassal vald vissza-
élésnek mindsiil.

Elézetes észrevételeiben a nagytanacs az eljardssal valo visszaélés fogalmat ,altalanos,
elézetes jellegti eljarasi kifogasnak” mindsitette, amely megakaddlyozza az tigy érdemi tér-
gyalasat (azaz a védjegy tényleges hasznalatanak értékelését).

Ertékelése sordn a kovetkezdket vette figyelembe:

1. A CBM védjegyei elleni egyidejt és tomeges tdmadast, amely 37 kiilonboz8, a Fashion

TV és kapcsolt véllalkozasai dltal benyujtott torlési kérelembdl allt.

2. A torlési kérelmek megtorld jellegét (a CBM feltarta, hogy egy Gleissnerhez kapcso-
16d6 masik vallalkozas korabban megprébalt megvasarolni kett6t e 37 védjegybdl, és
hogy a Fashion TV kés6bb felajanlotta, hogy visszavonja a torlési keresetét az emlitett
védjegyek atruhazasaért cserébe).

3. A torlési kérelmet benyujtod tarsasag mesterséges jellegét, amelyet csak napokkal a
torlés megallapitasa iranti kérelem benyujtasa el6tt hoztak létre; emellett virtualis
cimmel rendelkezik, és a torlési kérelem benyujtasan kiviil semmilyen mas tényleges
tizleti tevékenységet nem folytat.

4. Az EUIPO-hoz és a nemzeti hivatalokhoz benyujtott, torlési kérelmek nagy szamit.

5. A Gleissnerrel kapcsolatban all6 cégek 4ltal vilagszerte benyujtott védjegybejelenté-
sek, cégnévbejegyzések és doménnevek tulzott szamat, amelyek mogott nem allt sem-
milyen nyilvanvaldan jogos tizleti érdek.

A fentiek alapjan a nagytanacs ugy itélte meg, hogy a Fashion TV torlési keresetét ,,csa-

lard céllal’, jogtalan elény megszerzésére iranyuléan nydjtottdk be, ami joggal és eljarassal
val6 visszaélésnek mindsiil.

b) A Hang-iigy

A jelen gy a Dieter A. Hang (Hang) altal a Formula One Licensing B.V. tulajdonaban 1év6
FORMULA 1 unios védjegy (EUTM) (lasd abra) lajstromozésa ellen az unids védjegyrendelet
58. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapjan a 14., 16., 25., 28., 30., 41. és 42. aruosztalyba
tartozd egyes aruk és szolgaltatasok vonatkozasdban benyujtott keresetre vonatkozott.
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A felek kozotti jogvitat az okozta, hogy Hang kérte a Formula One FORMULA 1 védjegyének
torlését a FORMULA 1 valtozatainak haszndlata és lajstromozasa miatt, beleértve a német
»Formel 1” forditast is. A felek el3sz6r 1998-ban talalkoztak két védjegy németorszagi lajst-
romozasa ligyében, majd 2010-ben az EUIPO elétt. Hang még biintetéfeljelentést is tett a
Formula One és képvisel6i ellen, amelyet az illetékes tigyészség elutasitott. 2015-ben, nem
sokkal az utan, hogy a Formula One éltal kezdeményezett torlési eljarasban vereséget szen-
vedett, Hang tiz kérelmet nyujtott be a Formula One tulajdonaban 1évé unids védjegyek
torlésére. 2018-ban Hang négy hulldimban tovébbi 60, a Formula One tulajdondban 1év6
EUTM-et, majd 2019-ben tovabbi két EUTM-et tamadott meg.

Hang torlési kereseteire valaszul a Formula One bizonyitékokat nyujtott be a FORMULA 1
védjegynek a megtamadott drukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatos tényleges hasznala-
tanak bizonyitasara. Ezt kovet6en a Formula One azt is el6adta, hogy Hang torlés iranti
kérelmét joggal és eljarassal visszaélve, személyes bosszibdl nyujtotta be, és nem az uni-
s védjegyrendelet 58. cikke dltal védett altalanos érdekek védelme érdekében. A Formula
One kérelmére az EUIPO Torlési Osztalya késébb felfiiggesztette a jelen eljarast a SANDRA
PABST-1igy végs6 kimeneteléig.

Miutan a nagytandcsnak a SANDRA PABST-ligyben hozott hatarozata jogerdre emelkedett,
a torlési osztaly folytatta a jelen eljarast, és meghozta hatarozatat, amely részben megsziin-
tette a Formula One unids védjegyét a megtamadott druk és szolgaltatdsok tekintetében,
kivéve a 14. osztalyba tartozo ,emlékérméket” Megallapitotta, hogy a jelen eljards ténydl-
lasa kiilonbozik a SANDRA PABST-hatarozathoz vezet6 tényallastol. Ennek alapjan a torlési
osztaly elutasitotta a Formula One azon allitdsat, hogy Hang torlési kérelme ,,joggal vagy
eljarassal val6 visszaélésnek” mindsiil.

A Formula One fellebbezett a hatarozat ellen, azonban csak a torlési osztalynak a Formu-
la One joggal és eljarassal valo visszaélésre vonatkozé megallapitasai miatt. Fellebbezésében
a Formula One nem terjesztett el érveket a FORMULA 1 védjegy tényleges hasznalatanak
bizonyitasara vonatkoz¢ allitasok értékelésével kapcsolatban. Hang nem nyujtott be vélaszt.

c) A fellebbezési tandcs hatdrozata

A fellebbezési tandcs megerdsitette a torlési osztaly azon megallapitasat, hogy Hang torlés
iranti kérelme nem mindsiilt joggal (és eljardssal) valo visszaélésnek, és ennek alapjan eluta-
sitotta a Formula One fellebbezését.
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Megallapitotta, hogy (i) az azonos jogosult tulajdonaban levé védjegyek ellen benyujtott
nagyszamu torlés megallapitasa nem sziikségszertien vezet joggal val6 visszaéléshez; és (ii)
minden egyes esetet a maga érdemi szempontjai szerint kell értékelni.

Azt is megallapitotta, hogy a jelen ligy tényallasa ,elég jelentGsen” eltér a SANDRA PABST-
tigyben szerepld ténydllastol, igy az nem szolgdlhat precedensként. Véleménye szerint a
SANDRA PABST-ligyben megallapitott feltételek nem teljestilnek.

A tandacs megvizsgalta, hogy a SANDRA PABST-ligyben megallapitott 6t feltétel mindegyi-
ke teljesiil-e a jelen esetben is, amint azt az alabbiakban sorra vessziik. Azonban megje-
gyezte, hogy a SANDRA PABST-iligyben a nagytanacs ,,nem nyilatkozott arrol, hogy a joggal
vald visszaélés csak akkor dllhat-e fenn, ha mind az 6t feltétel teljesiil, vagy mas okok is
vezethetnek arra a kovetkeztetésre, hogy a torlés iranti kérelmet joggal vald visszaéléssel
nyujtottak be”.

1. Az ugyanazon uniés védjegyjogosult ellen benyiijtott torlési kérelmek szdma vonatko-
zasaban a fellebbezési tanacs megallapitotta, hogy bar Hang 68 kiilonbo6z6 torlési ké-
relmet nyujtott be, és igy tobbet, mint a SANDRA PABST-ligyben benyujtott 6sszesen
37 torlési kérelem, ez 6nmagaban nem bizonyitja a joggal vald visszaélést. A tanacs
a két iigy kozott szamos kiilonbséget allapitott meg. Igy azt, hogy a Formula One
és leanyvillalatai jelenleg tobb mint 100 uni6s védjeggyel rendelkeznek, és a nagy
védjegyportfolio szitkségszerlien ,nagyobb kockazatot” jelent a torlési kérelmekkel
szemben. Tovabba a torlési kérelem koziil 53 elvesztette céljat, miutan a Formula One
lemondott a megtamadott unids védjegyekrodl, amelyeket vagy Osszességiikben, vagy
a megtamadott aruk és szolgaltatasok tekintetében timadtak meg. Végiil Hang torlés
irdnti kérelme nem irdnyult a Formula One ,f6tevékenysége”, nevezetesen az F1 vagy
FORMULA 1 védjegy alatt fut6 autdverseny-sorozat szervezése ellen. A tandcs szerint
ez azt bizonyitja, hogy Hang a torlési eljards ,,jogos érdekét” kovette, vagyis azt, hogy
a lajstromot ,,ne zstfoljak tele alvé védjegyekkel”, ami 6nmagaban ,,kizarja a visszaélés
lehetdségét”.

2. A visszavondsi kérelem megtorlo jellegével kapcsolatban a fellebbezési tanacs ugy itélte
meg, hogy ,,objektiv és legitim védelmi eszk6z” Hang szdmdra a torlés iranti kérelem
benyujtasa, hogy ,,(Ujra)megszerezze az dltala jogosnak tekintett jogokat”

3. Avisszavonds irdnti kérelmet beny1ijto tdrsasdg virtudlis jellegével a Formula One nem
foglalkozott ugyan beadvanyaiban, a fellebbezési tanacs azonban megjegyezte, hogy
Hang anélkiil kezdeményezte a jelen eljarast (valamint a masik 67 kapcsolodo elja-
rast), hogy megprdbalta volna elrejteni a torlési kérelmek mogott allo szerepét.

4. A megsziinés megadllapitdsa irdnti kérelmek szdmdval a Formula One nem foglalkozott
ugyan beadvanyaiban, de a fellebbezési tanacs megjegyezte, hogy a SANDRA PABST-
tiggyel ellentétben (ahol tobb mint 850 torlési kérelmet nyujtottak be az EUIPO-nal),
Hang nem nyujtott be torlési kérelmet egyetlen nemzeti szellemitulajdon-jogi hivatal-
nal sem, és a Formula One-on és kapcsolt vallalkozasain kiviil mas felet sem tdmadott.
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5. A tilzott szdmu védjegybejelentés, cégnévbejegyzés és doménnév vonatkozaséban a ta-
nédcs tudomdsul vette, hogy a Formula One beadvanyaiban részben foglalkozott ezzel
a kérdéssel, hivatkozva egy olyan tarsasdgra, amely Hang tulajdonaban vagy ellendr-
zése alatt allt, de felszdmolasi eljards folyt ellene; tovabbd harom visszavont unids véd-
jegybejelentésre és hat torolt német lajstromozasra. Ezek azonban alacsony szamok
a SANDRA PABST-ligyhoz képest, ahol megallapitottak, hogy tébb mint 1100 cégnéy,
2500 védjegybejelentés és 5300 doménnév kapcsolodott a torlésért folyamodohoz.

A fentiek alapjan a fellebbezési tandcs arra a kovetkeztetésre jutott, hogy Hang a jelen
torlési kérelmet, valamint a tobbi 67 kapcsolddé keresetet nem joggal valé visszaélésként,
hanem az unids védjegyrendelet 24. preambulumbekezdésében megfogalmazott ,,jogos vé-
delmi eszkozként és kozérdekbd]” nyujtotta be.

d) Megjegyzések

Ez az tigy azért érdekes, mert tovabbfejleszti a nagytanacs SANDRA PABST-ligyben hozott
hatarozataban megéllapitott feltételeket, ami fontos mérfoldké volt a védjegyrendszerrel
val6 visszaélés elleni kiizdelemben.

A fellebbezési tanacs jelen tigyben hozott hatdrozata (a Formula One éltal benyujtott
esetleges fellebbezés fiiggvényében) megerdsiti, hogy ezeket a feltételeket meg kell vizsgal-
ni és szigoruian kell alkalmazni. A torlés megallapitasa iranti kérelemnek a joggal és/vagy
eljarassal valo visszaélésként torténd elutasitasa ugyanis kivételes eset, és mint ilyet, sziiken
kell értelmezni. Ezenfeliill minden egyes eset konkrét koriilményeinek gondos értékelése
sziikséges.

Ezért a ,joggal és/vagy eljarassal valo visszaélésre” hivatkozd unids védjegyjogosultra
nagy bizonyitasi teher harul. Az EUIPO csak abban az esetben utasitja el a hasznalatba-
vétel hidnya miatti torlési keresetet ilyen alapon, ha az unids védjegy jogosultja meggy6z6
érvekkel bizonyitja, hogy a torlési kereset benyujtasat elsésorban jogellenes célok vezették.

Kovetkezésképpen, hacsak az eset koriilményei nem ,,kivételesek”, mint a SANDRA PABST-
tigyben, az unids védjegy jogosultja nehezen tudja bizonyitani, hogy a hasznélat hidnyan
alapul¢ torlési kereset benyujtasa (még akkor is, ha az ugyanazon torlésért folyamodo altal
benyujtott szamos hasonld keresethez kapcsolodik) joggal és/vagy eljarassal valo visszaélés-
nek mindsiil.

Japan

Mas orszagoktol eltéréen Japanban a Japan Szabadalmi Hivatalnal benyujtott fellebbezések
elénydsebbek, mint a hivatali vizsgalatok. Altalénossagban elmondhaté, hogy a fellebbezési
szakaszban nagyobb az esélye a sikeres jogszerzésnek, mint a vizsgalati szakaszban. Ezért a
japan fellebbezési rendszernek és a mas orszagoktol valo eltéréseknek — a négy fellebbezési
szakasznak — a megismerése igen fontos.
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Minden orszagban van fellebbezési rendszer a kérelmezett szellemi tulajdoni jogok meg-
addsdnak megtagadésa elleni kiizdelemhez. Altalanos vélemény, hogy a koltségek és az id6-
raforditds miatt a legjobb helyzet szellemitulajdon-jogok — azaz szabadalmak, védjegyek,
formatervezési mintak — bejelentése esetén az, ha a vizsgalati szinten, fellebbezés benyujtasa
nélkil nyerik el a szabadalmat vagy a lajstromozast, a koltségek és az id6raforditas miatt.

A ,vizsgalat” a legtobb orszagban egyfajta harc, és nehéz a szabadalmat és a lajstromozast
csak a szabvanyos eljarasok alkalmazasaval, harc nélkiil megszerezni. A japan szellemitulaj-
don-jogi rendszerben a ,,formatervezési mintakat” is alapos vizsgalatnak vetik ald a lajstro-
mozas el6tt, és az ujdonsagot és a kreativitast is vizsgaljak.

Mind Japanban, mind kiilf6ldon, ha egy szabadalmi, védjegy- vagy formatervezésiminta-
bejelentést vizsgalat utan elutasitanak, értesitést kiildenek az elutasitas okairol. Ilyen esetek-
ben az amerikai tigyvédek a ,végleges hivatali intézkedés” elleni kiizdelemhez t6bbnyire a
folytatolagos vizsgalat kérelmezését, nem pedig a fellebbezés benyujtasat javasoljak. Ezzel
szemben Japanban nincs ilyen rendszer. Ezért nincs mas valasztds, mint fellebbezést be-
nyujtani az elutasit6 hatarozat ellen.

A szabadalmak, formatervezési mintak és védjegyek megszerzése Japanban az alabbi
négy szakaszban torténhet: ,vizsgalati szakasz”, ,fellebbezési szakasz” a Japan Szabadalmi
Hivatalnal, ,,szellemitulajdon-jogi fels6birdsagi szakasz” és ,legfelsébb birdsagi szakasz”
Ezek koziil a legfelsébb birdsag nem folytat érdemi fellebbezési eljarast, ezért valojaban
hérom szakaszban lehet lefolytatni a jogszerzést: ,vizsgalat’, ,fellebbezés a hivatalnal” és
»fellebbezés a felsobirdsagnal”

A Szellemitulajdon-jogi Fels6birdsagon a fellebbezési szakaszban hozott (a fellebbezére
nézve) kedvezd dontések aranya csak 10-15% koriili. Ezzel szemben a Japan Szabadalmi
Hivatal vizsgalati szakaszdnak fellebbezési részében hozott elutasité hatarozatokkal kap-
csolatos kedvezd dontések aranya a hivatal altal kozzétett adatok szerint koriilbelill 70%. Ez
Osszhangban van a japan szabadalmi irodak elmult 20 éves tapasztalataval, amely szerint a
Japan Szabadalmi Hivatal fellebbezési szakaszaban a siker aranya sokkal magasabb, mint a
Szellemitulajdon-jogi Felsébirdsagon.

Itt megjegyezziik, hogy Japanban a nagyvallalatok altalaban nem hasznaljak a birosagi
fellebbezési rendszert a koltségek miatt.

A Japan Szabadalmi Hivatalnal a vizsgalatokat alapvetden egységesen és a hivatal vizsga-
lati utmutaté kézikonyve alapjan végzik. Masrészt a fellebbezési szakaszban a vizsgalatokat
inkabb egyénileg és érdemben végzik. Ez a f6 oka annak, hogy Japanban a hivatalnal a fel-
lebbezések elénydsebbek, mint a vizsgalat.

Figyelemre mélté azonban, hogy az elmult években és a COVID-jarvany idején a bejelen-
téket még a vizsgalati szakaszban is arra 6sztonozték, hogy az elutasitas lekiizdésére iranyu-
16 modositasi tervezetek alapjan online, webkonferencia alkalmazasaval és/vagy telefonos
interjuk utjan megbeszélést folytassanak az elbiralokkal.
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Ugy tiinik, hogy ezeknek a valtozé eljirasoknak kdszonhetden a vizsgélati szakaszban az
oltalomszerzési arany magasabb, mint kordbban. Ez a tendencia igen kedvezé mind a hazai,
mind a kiilf6ldi bejelentdk szamara.

Kanada

A) Az alabbiakban roviden ismertetjitkk a kanadai szabadalmi szabalyok legfontosabb val-
tozdsait.

Kanada régdta baratsagos joghatdsagként ismert a szabadalmi bejelent6k szamara. Kana-
da a Kanada—Egyesiilt Allamok—Mexiké hdrmas megallapodds (CUSMA) 4ltal megkéve-
telt szabadalmi hatarid6-kiigazitasi rendszer bevezetésére késziil, ezért a kanadai szabadal-
mi szabalyok mddositasara kertilt sor, aminek célja a vizsgalati folyamat észszer(sitésével a
sziikségtelen késedelmek elkeriilése.

A szabadalmi szabdlyok mddositasait 2022. julius 1-jén publikaltak, de azok a
szekvencialistdkra vonatkozé alaki kovetelmények korszertsitésétdl eltekintve csak 2022.
oktdber 3-an léptek hatalyba.

a) Vizsgdlati jelentések és folytatélagos vizsgdlat irdnti kérelmek (Requests for Continued
Examination, RCE)

— Korabbi gyakorlat
Korédbban nem volt korlatozva a vizsgalati jelentések (hivatali intézkedések) szama,
amelyeket ki lehetett adni, miel6tt a vizsgalat engedélyezéssel vagy végsé intézkedéssel
megsziint. Tovabba nem volt olyan kovetelmény, hogy a vizsgalat folytatasat bizonyos
szamu vizsgalati jelentés kézhezvétele utdn kérni kelljen.
A korabbi gyakorlat az eljaras ujbdli megnyitasara az engedélyezési értesités kiadasa
utan (pl. 4j igénypontok hozzdadasa) az engedélyezési értesités visszavonasanak kérel-
mezése volt.

— Uj gyakorlat
A szabadalmi szabalyok mddositasai bevezették a vizsgalat folytatdsinak gyakorlatat,
amely korlatozza a vizsgalat kiillonb6z6 szakaszaiban kiadhaté vizsgalati jelentések sza-
mat miel6tt a vizsgalatot megsziintetik, és ha a vizsgalatot folytatni kivanjdk, tovabbi
vizsgélati dijakat kell fizetni.

A bejelentdk a vizsgalat kérelmezése utan legfeljebb harom vizsgalati jelentést kaphat-
nak. A bejelentés vizsgalatanak folytatasahoz harom vizsgalati jelentés utan a bejelentének
RCE-t kell benyujtania. Az RCE dija megegyezik a vizsgalat iranti kérelem dijaval, amely
jelenleg 816 CAD, illetve kisvallalkozasok esetében 408 CAD.

Az RCE benyujtasat és az el8irt dij megfizetését koveten a bejelentd legfeljebb két tovab-
bi vizsgalati jelentést kaphat, miel6tt a vizsgalatot ismét megsziintetik. A bejelenté ekkor
Ujabb RCE-t nyujthat be, és legfeljebb két tovabbi vizsgalati jelentést kaphat, és igy tovabb.
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Amennyiben a vizsgalo végleges hatdrozatot hoz, a vizsgalat megsziinik, és a bejelentének
lehetdsége van fellebbezni a Szabadalmi Fellebbezési Tanacshoz.

A vizsgalat akkor is megsziinik, ha a vizsgalati eljaras sordn a hivatal engedélyezési vagy
feltételes engedélyezési értesitést (1asd aldbb) ad ki. A bejelentés tjbdli meginditdsahoz ezen
a ponton a bejelentnek tijra RCE-t kell benyujtania, és meg kell fizetnie az el6irt dijat.

A folytatdlagos vizsgalati gyakorlat és az RCE kovetelményei nem vonatkoznak azokra a
szabadalmi bejelentésekre, amelyekre 2022. oktdber 3. el6tt nyujtottak be vizsgalati kérel-
met és fizették meg a vonatkozé dijakat.

b) Tobbletigénypont-dijak

— Kordbbi gyakorlat
Kanadéaban nem voltak tobbletigénypont-dijak.

- Uj gyakorlat
A szabadalmi szabalyok médositasai tobbletigénypont-dijakat vezettek be, ha egy sza-
badalmi bejelentés tobb mint 20 igénypontot tartalmaz. A 20 igénypontot meghaladé
minden egyes igénypont utan 100 CAD, illetve kisvallalkozasok esetében 50 CAD dijat
kell fizetni. Figyelemre méltd, hogy tobb fiiggd igénypont egy igénypontnak szamit, ami
nyitva hagyja a lehetdséget az igénypontok mddositasara a tobbletigénypont-dijak elke-
riilése mellett, mikozben az igénypontok tényleges oltalmi kére megmarad.

A tobbletigénypont-dijakat eldszor a vizsgalati kérelem benyujtasakor értékelik, majd a
végdij megfizetésekor ismét. Konkrétan, a vizsgalati kérelem benyujtasakor a bejelent6knek
a 20-at meghaladé minden egyes igénypont utan fizetniiik kell. A végdij megfizetésekor a
bejelent6knek a 20-at meghaladé minden egyes olyan igénypontért fizetniiik kell, amelye-
kért a vizsgalat kérelmezése és a végdij megfizetése kozott nem fizettek.

A tobbletigénypont-dijak nem vonatkoznak azon szabadalmi bejelentésekre, amelyekre a
vizsgalati kérelmet 2022. oktober 3. el6tt nyujtottak be, és a vonatkozé dijakat 2022. oktdber
3. elétt fizették be.

c) Feltételes engedélyezési értesités

— Régi gyakorlat
Kanadéaban nem volt feltételes engedélyezési értesités. Bizonyos esetekben, amikor csak
kisebb hidnyossdgok maradtak fenn, az elbirdlok telefoninterjut kezdeményezhettek a
képviselokkel, hogy kérjék egy onkéntes mddositas benyujtasat a hianyossagok kikii-
szObolésére és egy tovabbi vizsgalati jelentés kibocsatasanak elkertilésére.

— Uj gyakorlat
A szabadalmi szabalyok mddositasai bevezettek egy feltételes engedélyezési értesitést,
amely tajékoztatja a bejelent6t arrol, hogy a bejelentés engedélyezhet6, de megjeloli azo-
kat a kisebb hidnyossagokat, amelyeket a végdij megfizetésével egyiitt orvosolni kell. A
fentebb kozoltek szerint a feltételes engedélyezési értesités megsziinteti a vizsgalatot.
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Ha a bejelent6nek a feltételes engedélyezési értesitésre adott valaszat kovetden a vizsgald
a bejelentést nem tartja engedélyezhetdnek, a feltételes engedélyezési értesitést vissza-
vonjak, a végdij befizetését visszatéritik, és a vizsgalat folytatddik az RCE kévetelménye-
inek és a kapott vizsgalati jelentések szamanak fiiggvényében.
— Lényeges tudnivaldk

A feltételes engedélyezési értesités csokkentheti a vizsgalo és a bejelentd kozotti érint-
kezéseket, és lehetévé teszi a bejelentd szamdra a hibdk orvoslasat és a végdij egyidejt
befizetését.

d) Kovetkez6 lépések

A szabadalmi szabalyok véltozasai hatdssal vannak a kanadai vizsgalati eljarasra, bevezetik
a tobbletigénypont-dijakat, az RCE-ket és a vizsgalati jelentésekhez kapcsolodé korlatoza-
sokat, valamint a feltételes engedélyezési értesitéseket. Azon bejelenték szamara, akik kez-
deményezden alkalmazzik a megfelel stratégiakat a sziikségtelen tobbletigénypont-dijak
és a RCE-k elkeriilésére, Kanada tovabbra is baratsagos joghatosag marad, és a bejelenték
el6nyokre tehetnek szert a modositott vizsgalatbol.

B) a) Az iigy hattere

A Kanadai Szovetségi Birdsag (Federal Court of Canada, FCC) egy 2022. majusi dontésében
elrendelte egy védjegylajstromozas torlését ,,rosszhiszemiiség” miatt, miutan megallapitot-
ta, hogy a védjegybejelentést kizardlag viszonteladasi céllal nyujtottak be. Ez az els6 olyan
kanadai dontés, amely a védjegyek torlésére vonatkozé Uj, a védjegytorvényhez 2019-ben
hozzdadott rosszhiszemuségi okot alkalmazza.

A szoéban forgd védjegybejelentés egy olyan ismert kinai étteremlédnc logéjat masolta,
amellyel a kérelmezének nem volt kapcsolata.

A védjegytulajdonosok tidvozolhetik a dontést, mert az megerdsiti Kanada allaspontjat a
leend6 védjegyfoglalokkal szemben. A dontés ravilagit a Kanadaban bejelentett védjegyek
felszolalas céljabol torténd figyelemmel kisérésének el6nyeire is, ami kevésbé koltséges utat
biztosit a rosszhiszemi bejelentések megakadalyozasara, miel6tt azokat lajstromoznak.

b) Tények
A Beijing Judian egy népszert étteremlanc Kinaban. Otthoni profiljara épitve a lanc 2018-

ban Kanaddba is terjeszkedett, és els6 éttermeit Brit-Kolumbidban és Torontéban nyitotta
meg. Az ezekben az éttermekben hasznalt védjegyek kozott szerepel az abran lathaté minta.
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A Beijing Judian tudta nélkiil egy Wei Meng nevii férfi mar kordbban, 2017 jiniusdban
kérelmezte e védjegy lajstromozasat Kanadaban (t6bb mas népszert azsiai étteremlanc lo-
gojaval egytitt). A védjegybejelentést a védjegyhivatalnal nem tamadtak meg, ezért a védje-
gyet 2019 aprilisaban lajstromoztak.

Egy héttel a lajstromozds megszerzése utan Meng felkeresett egy, a Beijing Judianhoz
tartozo éttermet Vancouverben, és kovetelte, hogy beszélhessen a tulajdonossal. Az iizlet-
vezetének Meng azt mondta, hogy a Beijing Judian ,ellopta a védjegyét’, és kozolte, hogy
»Kanaddban vannak papirjai hozzd”. Egy késobbi talalkozén 1,5 millié CAD-ot kovetelt a
védjegy atadasaért. Meng ezutan levelet kiildott, amelyben kozolte, hogy kapcsolatba 1ép a
»lajstromozasi osztallyal” és a kanadai adohatosaggal, ha a Beijing Judian egy héten beliil
nem hagyja abba a yubniAN védjegyek hasznalatat.

A villalat ezt megtagadta. A Beijing Judian egy honapon belill tudomast szerzett arrdl,
hogy Meng az interneten hirdeti a lajstromozas eladasat. A BEIJING JUDIAN egyik kapcso-
lattartdja altal kiildott megkeresésre vélaszul Meng elismerte, hogy a Beijing Judian egy jol
ismert marka:

»Ha olyan iizletet nyit, amelynek nincs hirneve, még tobb pénzt veszit ...
Rakereshet a JUDIAN CHUAN BA-ra a Baidu oldalon, és latni fogja, hogy hany
tizlet van Pekingben. Barki, aki az iparagban dolgozik, tudja, hogy az er6s
védjegyek vonzzak a vasarlokat”

2021 marciusaban a Beijing Judian kérelmet nyujtott be az FCC-hez, amelyben kérte
Meng védjegyének torlését a lajstrombol, valamint kartéritést és a birosagi koltségek meg-
téritését.

¢) Az FCC dontése

Furlanetto bir6 rovid dontésében tordlte Meng védjegyét a védjegylajstrombol. El6szor is
elismerte, hogy egy mas altal egy masik orszagban hasznalt védjegy bejelentése 6nmagaban
nem elegendd a lajstromozas érvénytelenitéséhez.

Ebben az esetben azonban minden bizonyiték arra utalt, hogy Meng azzal a szandékkal
lajstromoztatta a védjegyet, hogy pénzt zsaroljon ki a Beijing Judiantol, vagy hogy a védjegy
hirnevét felhaszndalva pénzt szerezzen masoktol. A birésag valdszintitlennek talalta, hogy
Meng sajat maga hozta volna létre ugyanazt az eredeti formatervezési mintét, és hangsu-
lyozta Meng erdfeszitéseit, hogy a védjegyet a lajstromozas megszerzését kovetd egy héten
beliil eladja. Tovabba nem volt bizonyiték arra, hogy Meng maga hasznalta volna a védje-
gyet, vagy hogy szandékdban 4llt volna hasznalni azt. ,,Jogos kereskedelmi cél” hianyaban
Furlanetto biré megallapitotta, hogy a bejelentést rosszhiszemten nyujtotték be, és a lajst-
romozast érvénytelennek nyilvanitotta.

Minthogy Meng semmilyen médon nem hasznalta a védjegyet, kivéve hogy megprobalta
azt eladni, a birdsag nem talalt alapot arra, hogy kartéritést vagy jogsértés miatt jogsértés-
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megsziintetést rendeljen el. A birésag azonban elrendelte a Meng altal a Beijing Judiannak
okozott koltségek még meghatarozandé megtéritését.

d) Megjegyzések

A védjegytulajdonosok mar régéta vartak egy olyan dontést, amely irdnymutatast ad a fel-
szolalds és a torlés Uj, rosszhiszemtiségi jogalapjarol, mert a védjegytorvény nem hatarozza
meg a ,rosszhiszemiség” fogalmat. Ebben az esetben a kulcsfontossagu tényezdék a kovet-
kezdk voltak.

— A szoban forgd védjegy azonos volt a Beijing Judian altal Kinaban hasznalt védjeggyel.

- A Beijing Judian védjegyeinek volt némi hirneve Kanadéban, és Meng tudott errél.

- Meng tobb jol ismert étterem védjegyének lajstromozasat kérelmezte.

- Meng megproébilta eladni a lajstromozast a Beijing Judian szamara egy héttel annak
megszerzése utan, ,,a védjegy megszerzésével kapcsolatos minden koltséget joval meg-
halad¢ aron’, tovabba a nyilvanossagnak, miutan ezt az ajanlatot visszautasitottak.

- Meng nem hasznalta és nem is allt szandékdban haszndlni a védjegyet sajat étterme
szdmadra.

Azon tul, hogy megjegyezte, miszerint a rosszhiszemiiséget ,altalaban ugy jellemzik,
mint a bejelentd részérél egy harmadik féllel szemben fennallé jogi vagy erkolcsi kotele-
zettség megszegését’, Furlanetto biré nem adott kimerité meghatérozast arra vonatkozoan,
hogy mit jelent ez a kifejezés a védjegyekkel osszefiiggésben. A birdsag brit, unios és tudo-
manyos forrasokra tamaszkodott megallapitasanak meghozatalakor - igy ezek a forrasok
varhatdan a jog tovabbfejlodésével tovabbra is informativak maradnak. A rosszhiszemtiség
egyéb, ezekben a forrasokban javasolt jellemzdi kozé tartozik a bejelentések benyujtasa:

- felhalmozas céljabdl torténd jovébeni felhasznalashoz;

- atorlés veszélye dltal fenyegetett, nem hasznalt védjegy élettartamdnak meghosszab-

bitasa céljabol;

- aversenytarsak piacra [épésének megakadalyozasara; vagy

— tobb druosztalyra és szolgaltatasi osztalyra KiterjedGen, noha a bejelentd a teljes terii-
leten nem tudna jogszertien tizleti tevékenységet folytatni.

A Beijing Judian kontra Meng-iigy ravildgit azokra a tobbletkoltségekre, amelyek akkor
meriilhetnek fel, ha a rosszhiszemt bejelentésekkel szemben nem lépnek fel a bejelentéskor.
A meghirdetett bejelentések rendszeres nyomon koévetését, a felszolito leveleket és (sziikség
esetén) a felszolalasi eljarasokat a védjegytulajdonosok szellemitulajdon-jogi stratégiajanak
részeként kell mérlegelni.

Ezen tulmenden a nem kanadai védjegyekre vonatkozo kanadai védjegybejelentések ko-
rai benyujtasa els6bbséget biztosithat az esetleges rosszhiszemt bejelentésekkel, valamint
az esetleg zavar6 johiszem bejelentésekkel szemben. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy
Kanada nem koveteli meg a haszndlatot a lajstromozas megszerzéséhez.
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Metaverzum - Az Eurdpai Unio Szellemi Tulajdoni Hivatalanak iranymutatasa a
metaverzumbeli védjegyoltalomrdl

Az EUIPO biztositja a markavédelmet a metaverzumban, és frissiti az NFT-k (nem he-
lyettesithetd token, non-fungible token) és virtualis druk védjegybejelentéseire vonatkozo
utmutatdst.

a) Altaldnos kép

A metaverzum néveli a kiilonbozé digitalis kornyezetek és a fizikai vilag kozotti hatarok
atjarhatésagat. Ma mar lehetség van arra, hogy egy felhasznald belépjen egy olyan térbe,
ahol valds idében kapcsolatba 1éphet virtualis targyakkal. Ez nagy elérelépés a technoldgia
szamdra, és szamos tizleti lehet6séget teremt, de kérdés, hogyan védheti meg valaki a szel-
lemitulajdon-jogat ebben az 4j vilagban.

Az altaluk nyujtott védelem miatt a védjegyek lehetnek azok a szellemitulajdon-jogok,
amelyek a legnagyobb érdeklédést keltik, és a vallalkozasok szamara a legtijabb kereske-
delmi lehet6ségeket kinaljak. A vildg szamos hires védjegyének tulajdonosa nyujtott be
védjegylajstromozasi kérelmet a virtualis vilagban, adott esetben NFT-k utjan torténé hasz-
nalatra. Az olyan divatmarkak, mint a Louis Vuitton, a Gucci, a Valentino, a Nike és az Adi-
das, valamint gyorsétterem-szolgaltatok, mint a KFC és a McDonald’s késziilnek ikonikus
védjegyeik hasznélatdra a metaverzumban.

Az NFT-k Iényegében digitalis eszkozok, amelyeket a blokklanc-technologia éltet. Az
NFT egy egyedi, nem oszthatd token, amely gyakran egy olyan targyhoz (pl. gytijthetd, digi-
talis mitargyhoz vagy jatékeszk6zhoz) kapcsolodik, amely blokklanc-technolédgiat hasznal
a tulajdonjog rogzitésére és a hitelesség igazolasara.

Az NFT-k és a virtudlis javak tekintetében egy marka védjegyek révén torténd védelme
nemcsak a metaverzum, hanem dltalaban az 4j technolégiak és a digitalis tartalmi irany-
zatok tekintetében is hasznos lehet. A kozelmultban a Hermeés francia luxusmarka beperelt
egy digitalis mtvészt annak MetaBirkin NFT-sorozata miatt arra hivatkozva, hogy a képek
sértik a Hermes szerz6i jogait.

A markdk szamadra 1j lehetdségek nyilnak a metaverzumban, és igy sziikségiik van a mar-
kavédelemre.

b) Az EUIPO irdnymutatdsa az NFT-kr6l és a virtudlis drukrél

A virtualis arukra és NFT-kre vonatkozd kifejezéseket tartalmazd védjegybejelentések
hirtelen novekedésére valaszul az unids védjegylajstromozasokért felelés EUIPO irany-
mutatast adott ki a virtualis druk és NFT-k minésitésére vonatkozo megkozelitésrol. Ezt a
megkozelitést a 2023. évi iranymutatds-tervezet tartalmazza (az EUIPO rendszerének fel-
haszndl6i szamara a {6 hivatkozasi pont).
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Az EUIPO az NFT-ket ugy hatdrozza meg, mint ,blokklancban bejegyzett egyedi di-
gitalis tandsitvanyokat, amelyek digitalis targyakat hitelesitenek, de e digitalis targyaktol
elkiiléniilve”

Az EUIPO megallapitotta, hogy a virtualis javak és az NFT-k a nizzai osztalyozas 9. aru-
osztalydba tartoznak. Ennek oka, hogy digitalis tartalomként vagy képként kezelik 6ket. A
9. aruosztalyba elsésorban a tudomanyos vagy kutatasi célt késziilékek és muszerek, az au-
diovizualis és informatikai berendezések, valamint a biztonsagi és életment6 berendezések
tartoznak. Az ilyen arukhoz kapcsolddé szolgaltatasokat a jelenlegi gyakorlatnak megfele-
16en kell besorolni.

Az EUIPO-hoz torténd bejelentéskor a ,virtudlis aruk” és a ,,nem helyettesithetd tokenek”
kifejezések 6nmagukban nem elfogadhatok. Ehelyett meg kell hatdrozni azt a tartalmat,
amelyre a virtualis aruk vonatkoznak (példaul virtualis ruhdzat). Az NFT-k esetében meg
kell hatarozni az NFT dltal hitelesitett digitalis terméket. A nizzai osztdlyozas 2023-ban
megjelend 12. kiaddsaban a 9. druosztalyba bekeriil a ,,letolthetd digitalis fajlok, amelyeket
nem fungibilis tokenek hitelesitenek” kifejezés.

Az ilyen tipust alkalmazasok névekvd mennyisége azt mutatja, hogy az NFT-k értékes
eszkozt jelentenek a mérka felismerése és a szellemi tulajdon védelmének megszerzése
szempontjabdl. A jovében létfontossagu lesz a védjegytulajdonosok szamara, hogy véd-
jegyeiket a metaverzumban és az online térben is megvédjék és ellenérizzék. Az EUIPO
iranymutatasa egyértelmdusiti a helyzetet az ilyen tipusu oltalmat keres6 kérelmezok sza-
mara.

Montenegro

Montenegro lett az Eurdpai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) 39. tagallama. Julius 15-én az
orszag az Eurdpai Szabadalmi Egyezményhez (ESZE) valé csatlakozas utolso 1épését is
megtette a csatlakozasi okirat letétbe helyezésével. Ennek eredményeként Montenegro csat-
lakozasa — az ESZE 169. cikkének (2) bekezdése értelmében — 2022. oktober 1-jén lépett
hatalyba.

Az ESZH és Montenegro kozotti egylittmiikodés 2007-ben kezd6dott, amikor az allam tajé-
koztatta az ESZH-t arrdl, hogy kiterjesztési megallapodast kivan vele kétni. A megallapodas
2009-es alairasa lehetévé tette Montenegrd szamara, hogy 2010. marcius 1-jétél az ESZH
Igazgatasi tanacsaban a Kkiterjeszt6 allam statuszat és a megfigyeldi statuszt is elnyerje.
Nyolc évvel késébb, 2018. jalius 23-an Montenegr6 hivatalosan kérte az ESZE-hez valo
csatlakozasat. 2018. oktdber 10-én az ESZSZ Igazgatasi Tanacsa hivatalosan felkérte Mon-
tenegrot, hogy csatlakozzon az ESZE-hez. 2019 elején megkezdddtek a targyalasok az ESZE
teljes jogu tagsagabol eredd kotelezettségek teljesitéséhez szitkséges jogszabalyi valtozasok-
rél. Végiil 2021. december 29-én a montenegréi parlament jovahagyta Montenegro csatla-
kozasat az ESZE-hez.
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Az ESZE az 1977-es hét alapité allambol 2022. december 29-én 39 tagéllam szervezetévé
valt, és az innovacid és a gazdasagi novekedés irdnyitasaval a nemzetkozi egylittmtikodés
és az eurodpai integracio sikertorténetének bizonyult. Montenegré hivatalos tagga fogadasa
valoban mérfoldké az ESZSZ torténetében.

Oroszorszag

Oroszorszag haborut inditott a ,,baratsagtalan orszagok™ vallalatai altal birtokolt szellemi-
tulajdon-jogok ellen, rendeleteket bocsatott ki, amelyek gyakorlatilag legalizaljak a szelle-
mitulajdon-jogok megsértését, és korlatozzak a kiilfoldi szellemijog-tulajdonosok hozzafé-
rését a licencdijakhoz.

Az orosz-ukran haboru miatt bevezetett gazdasagi szankcidkra és bénit6 kereskedelmi
embargdkra valaszul kibocsatott rendeletek gyakorlatilag legalizaljak a ,baratsagtalan” or-
szagok maganszemélyei vagy vallalatai altal birtokolt szellemitulajdon-jogok megsértését.

A baratsagtalan orszagok altal bevezetett szankciok sulyosan érintik az orosz gazdasagot.
Szamos nagy kiilfoldi vallalat kivonul Oroszorszagbol.

A szabadalombitorldsért jaré kdrtérités semmissé tétele

2022. marcius 7-én az orosz miniszterelnok alairta azt a rendeletet, amely el6irja, hogy sza-
badalombitorlas esetén a baratsdgtalan orszagokban levé szabadalomtulajdonosok a sza-
badalmazott taldlmanyaik orosz szervezetek dltali gyakorlatba vételébdl, értékesitésébdl
és felhasznalasabol szarmazd nyereség 0%-at kapjdk meg. Az oroszorszagi vallalkozasok
mostantol szandékosan és rendszeresen megsérthetik a baratsagtalan orszagok — tobbek
kozétt Ausztralia, az Egyesiilt Allamok, az Egyesiilt Kirélysig, Kanada, Japan, Dél-Korea,
Uj-Zéland, Szingaptr, Svajc, Norvégia, Izland, Tajvan és az Eurépai Unié mind a 27 tagélla-
ma — allampolgarainak vagy vallalatainak szabadalmait.

Az orosz vallalkozasok mostantdl biintetleniil gyarthatnak és hasznalhatnak szabadalma-
zott technolodgiai, gyogyaszati, ipari és katonai talalmanyokat, beleértve az orosz haborus
erdfeszitések szempontjabol értékes talalmanyokat is. Bar ez a rendelet elsé latasra sérti
a Kereskedelmi Vilagszervezet altal érvényesitett nemzetkozi szerzédéseket, Oroszorszag
megprobalhatja az intézkedést a biztonsdgi mentességre hivatkozva igazolni, amely a tagal-
lamok alapvetd biztonsagi érdekeit védi haborus idékben.

A védjegybitorlds legalizdldsdra irdnyuld lépések

Oroszorszag még nem legalizalta a védjegybitorlast, de olyan Iépéseket tett, amelyek arra
utalnak, hogy ezt megteheti. Az orosz gazdasagfejlesztési minisztérium feltételezi, hogy az
orosz vallalkozasok hasznaljak az Oroszorszagbdl kivonult nyugati vallalkozasok védjegyeit
és markajelzéseit. Putyin felhatalmazast kér arra, hogy lefoglalhassa az Oroszorszagbdl ki-

Lo

vonul¢ kiilfoldi vallalkozasok tulajdonaban 1évé eszkozoket, a kulcsfontossagu iparagak —
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példaul a Ford és a General Motors autdipari oridscégek — gyartoiizemeit. A minisztérium
arrél szamolt be, hogy ezek az intézkedések ,enyhitenék az ellatasi lanc megszakadasanak,
valamint a nyugati orszagok 0j szankci6i miatt kialakult aru- és szolgaltatashianynak a pi-
acra gyakorolt hatdsat”

A szankciok hatasara egy orosz bird azt is engedélyezte, hogy egy orosz alperes tovabbra
is bitoroljon két brit tulajdonban 1év6 PEPPA PIG védjegyet. Az elnoklé bird tgy itélte meg,
hogy az tigy ,joggal vald visszaélés’, és kijelentette, hogy dontését ,,az Amerikai Egyesiilt
Allamok és a vele kapcsolatban 4ll6 kiilfldi orszagok baratsigtalan fellépése” befolyésolta.

Ezt a dontést kévetéen Oroszorszagban mar tébb mint 50 rosszhiszemt védjegybejelen-
tést nyujtottak be, amelyek egyértelmien olyan hires védjegyeket masolnak, amelyek tu-
lajdonosai kivonultak az orosz piacrdl, koztiik az Amazon, az Apple, a Coca-Cola, az eBay,
az Instagram, a McDonald’s, a Nike, a MasterCard, a Levi’s és a Starbucks. Egy orosz cég
példaul védjegybejelentést nytjtott be a McDonald’s ikonikus GOLDEN ARCHES logdjanak
oldaliranyu, ,Vanya bacsi” feliratot tartalmazo logdjara.

=
b= =
o
m
=
=
=
=

Az orosz védjegyhatdsagok még nem jelezték, hogy elfogadjik-e ezeket a védjegybeje-
lentéseket lajstromozasra, vagy hogy a kiilfoldi védjegytulajdonosok dltal a lajstromozassal
szemben benyujtott felszolaldsokat elfogadjak-e, illetve ha elfogadjik, van-e esélyiik a si-
kerre.

A szellemitulajdon-jogok licencdijainak korldtozdsa
2022. majus 27-én Putyin alairta a 322. szamu rendeletet, amely megtiltja az orosz lakosok-
nak, hogy licencbefizetéseket teljesitsenek baratsagtalan orszagokban lakohellyel rendelke-
z§ jogtulajdonosok kiilf6ldi bankszamldira, vagy mds médon tdmogassak az Oroszorszag
elleni szankcidkat. A rendelet a kovetkezd tipusu kiilfldi szellemijog-tulajdonosoknak
(nyugati licencadok) torténd kifizetésekre vonatkozik:
— olyan személyek, akiknek barmilyen kapcsolatuk van ,baratsagtalan orszaggal”;
— olyan személyek, akik a szankcidkat timogaté nyilvanos bejelentéseket tettek;
— olyan személyek, akik korlatoztak a tulajdonukat képezd szellemitulajdon-jogok
oroszorszagi hasznalatat, vagy besziintették oroszorszagi tizleti tevékenységiiket; és
— olyan személyek, akik negativan nyilatkoztak vagy nyilvinosan hamis informacidkat
terjesztettek Oroszorszagrol, annak fegyveres er6irdl és orosz allami szervekrol.
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A rendelet eldirja, hogy az orosz licencvevé altal a nyugati licencadénak a szellemitulaj-
don-jogokért fizetett 6sszegeket egy felhatalmazott orosz banknal vezetett ,,O” tipust szam-
lara kell befizetni rubelben. Ez a rendelkezés 2022. februdr 23-t6l kezd6déen érvényes. A
szamlat a licencvevd kérésére nyitjak meg. Ha a nyugati licencadok nem jarulnak hozza a
kifizetések ,,O” tipust szamldra torténd befizetéséhez, a licencaddk tartézkodhatnak a kifi-
zetésektol, és tovabbra is folytathatjdk a szellemitulajdon-jogok hasznositasat.

A nyugati licencaddknak egy orosz kormanybizottsaghoz kell fordulniuk jévahagyasért,
ha az ,,O” tipust szamlan 1év6 pénzeszkozoket fel szeretnék venni.

A rendelet nem vonatkozik a kovetkezdkre:

— ,baratsagtalan orszagokbol” szarmaz¢ kiilfoldi szellemijog-tulajdonosok, akik meg-

felelen teljesitik az orosz rezidenssel kotott szerz8désiikbél eredd kotelezettségeiket
(azaz nem sziintették meg a szerz6déses kotelezettségeik teljesitését Oroszorszagban);

— agyogyszerek, orvostechnikai eszkozok, ipari, mezégazdasagi és élelmiszeripari ter-
mékek Oroszorszagba torténé beviteléhez sziikséges, szellemi tulajdonnal kapcsola-
tos szerzédések;

— a kommunikacios szolgéltatdsok (beleértve az internet-hozzaférést is) nyujtasahoz,
valamint szamitogépek, szoftverek és szerverek oroszorszagi eléallitdsahoz vagy hasz-
nélatahoz sziikséges, szellemi tulajdonnal kapcsolatos szerz6dések; és

— azorosz maganszemélyek altal teljesitett, szellemi tulajdonnal kapcsolatos kifizetések,
amelyek nem haladjak meg a 100 000 RUB-ot (2022. junius 20-dn kb. 2540 USD),
feltéve, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos targyakat személyes sziikségletekre
hasznaljak.

A parhuzamos behozatal legalizdldsa

Az orosz kormany egy olyan torvényt is elfogadott, amely lehetévé teszi, hogy bizonyos, ,,a
fogyasztoi piac kitoltéséhez szitkséges” aruk mentesiiljenek a védjegyoltalom aldl. Az ipari
és kereskedelmi minisztérium 2022. majus 6-an rendeletet adott ki, amelyben meghatarozta
azokat a kilfoldi arukat, amelyekre a parhuzamos import vonatkozik. Ezen druk tobbsége
hidnycikk Oroszorszagban szamos nyugati vallalat kivonulasa miatt, és az autdipar, a szami-
tastechnika és a ruhdzati dgazat termékei kozé tartozik.

Oroszorszdg legdlissd teszi a szoftverkalozkoddst?

2022. marcius 2-an az orosz gazdasagfejlesztési minisztérium azt javasolta, hogy toroljék el
a ,szankcidkat tamogato orszagokbol” szarmazé kaldzszoftverek hasznalatdért vald biinte-
t6jogi és kozigazgatasi feleldsséget; a javaslatot azonban 2022. marcius 14-én visszavontak.
Tekintettel Oroszorszagnak a ,,baratsagtalan orszagok” szellemitulajdon-jogai elleni tama-
dasara, ezeket az intézkedéseket talan feliilvizsgaljak.
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Spanyolorszag

A Madridi Fellebbviteli Birésag 2021. december 13-an elutasitotta az Actelion Pharma-
ceuticals Limited és az Actelion Pharmaceuticals Espaiia (Actelion) éltal a boszentdn
(Tracleer) gyogyszerrel kapcsolatos szabadalombitorldsi tigyben benyujtott fellebbezést.

a) Tények

A svajci Roche vallalat volt a boszentan hatéanyagra vonatkozé EP 0526708 (EP1°708) sz.
eurdpai szabadalom jogosultja. Erre az 1992 juniusaban benyujtott szabadalmi bejelentésre
2000 oktoberében adtak meg egy specidlis, csak Spanyolorszagra vonatkozo eljarasi szaba-
dalmat.

Az EP’708 egy 2004-ben engedélyezett spanyol kiegészit$ oltalmi tantsitvany (SPC) (SPC
C200200028) alapszabadalma volt, amely 2017. augusztus 28-ig volt hatdlyban. A Roche
volt az SPC jogosultja, mig az Actelion Pharmaceuticals Limited volt a kizarélagos licenc-
vevéje. Az Actelion Pharmaceuticals Espafia nem kizarolagos allicencjogosult volt.

2010 juliusaban a Roche benyujtotta az EP’708 szabadalom ,feliilvizsgalt” spanyol fordi-
tasat termék- és alkalmazasi igénypontokkal, amelyet a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhi-
vatal 2011 oktoberében tett kozzé.

2015. november 3-dn az Actelion beperelte az Accordot, a Sandozt és a Kern Pharmit a
Madridi Kereskedelmi Birosag el6tt az SPC bitorlasa miatt az EP’708 feliilvizsgalt forditasa-
nak termék- és alkalmazasi igénypontjaira alapjan. A felperesek szerint annak ellenére, hogy
a termék- és alkalmazasi igénypontokat a szabadalom engedélyezése utan iktattdk be, azok az
Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 118. cikkében foglalt, az eurdpai szabadalom egyediségére
vonatkoz6 elv alapjan hatalyosak voltak.

Az alperesek vitattak az Actelion bitorlasi keresetét, arra hivatkozva, hogy:

- az Actelion Pharmaceuticals Espafia perbeli jogképessége hianyzik, mert az Actelion

csupan az érvényesitett SPC nem kizardlagos allicencjogosultja volt;

- atermékre és az alkalmazdsra vonatkoz¢ igénypontok hatélytalanok vagy masodlago-
san érvénytelenek, mert a szabadalom dltal Spanyolorszagban biztositott oltalom meg-
engedhetetlen kiterjesztését jelentették [az ESZE 70.3., 123.3 és 138.1(d) cikke]; és

- a termékre vonatkozé igénypontok érvénytelenek, minthogy ellentétesek az ESZE
panyol fenntartasaval (az ESZE korabbi 167. cikke), amely szerint Spanyolorszagban
egy ideig nem lehetett szabadalmat kapni vegyészeti és gyogyaszati termékekre.

b) A 8. sz. Madridi Kereskedelmi Birésdg (MKB) dontése

A 8. sz. Madridi Kereskedelmi Birdsag 2020. mércius 18-an elséfoka itéletet hozott, amely-
ben az alperesek érvelését kovetGen megallapitotta, hogy az Actelion Pharmaceuticals
Espafia nem rendelkezik perbeli jogképességgel, és hogy mindenesetre az érvényesitett ter-
mék- és alkalmazasi igénypontokat hatdlytalannak kell tekinteni.
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A felperesek e hatdrozat ellen a Madridi Fellebbezési Birdsagnal fellebbeztek, de csak az
Actelion Pharmaceuticals Espafa perbeli jogképességének hianya és az alkalmazasi igény-
pont hatalytalansaganak megallapitdsa tekintetében.

¢) A Madridi Fellebbezési Birésdg dontése
A birésag 2021. december 13-i itéletével elutasitotta az Actelion altal benyujtott fellebbe-
zést, és ezzel ismét az alperesek allaspontjanak adott igazat.

Elészor is megerdsitette az Actelion Pharmaceuticals Espafia perbeli jogképességének
hianyat, mert ugy itélte meg, hogy a szabadalom vagy az SPC nem kizardlagos licencve-
véjének perbeli jogképességére vonatkozé kivételes kovetelmények ebben az esetben nem
teljesiiltek.

Misodszor, a hasznélatra vonatkozo allitds hatalytalansagaval kapcsolatos vitat illetGen
a birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a széban forgd kérdés nem az eurdpai sza-
badalom egyediségének elvét (az ESZE 118. cikke) érinti, hanem a szabadalom altal Spa-
nyolorszagban nydujtott oltalom megengedhetetlen kiterjesztését a szabadalom megadasa
utani évekre. Err6l az Eurdpai Uni6 Birdsaga és a spanyol legfelsébb birdsag kordbban mar
dontott.

E korabbi hatdrozatok tanitasat kovetve a birdsag megerdsitette, hogy a kizarolag Spa-
nyolorszagra vonatkozo eljarasi igénypontokkal megadott eurdpai szabadalom altal biz-
tositott oltalom nem terjeszthetd ki utélag termék- vagy alkalmazasi igénypontok hozza-
adasaval a szabadalom allitélagos ,.feliilvizsgalt” spanyol forditdsa révén. Ezért az Actelion
altal érvényesitett alkalmazasi igénypontot hatalytalannak kellett tekinteni, igy az EP’708
szabadalom Spanyolorszagban tovébbra is eljarasi szabadalom maradt.

Az Actelion még mindig benyujthat rendkiviili fellebbezést az itélet ellen.

Svajc

A svéjci Szovetségi Kozigazgatasi Birdsag egy nemrég hozott hatirozataban megerdsitette
a Nemzetkozi Olimpiai Bizottsag (NOB) alapitdjanak nevére vonatkozo védjegy torlését. A
hatarozat érdekes pontositasokat tartalmaz a védjegyek svajci hasznalatanak kvetelményé-
vel kapcsolatban, ugyanakkor néhany tanulsaggal is szolgal egy elhunyt személy 6rokségé-
nek és a hozza kapcsolddo jo hirnévnek a védelmére vonatkozdan.

a) Az iigy hattere
Pierre de Coubertin széles korben ismert a NOB alapitdjaként és a modern olimpiai jaté-
kok atyjaként. A NOB 2002-ben Svéjcban védjegyoltalmat kért az alapitd nevére, és szamos
arura és szolgaltatasra, koztiik példdul konyvekre és ruhdzati cikkekre lajstromoztatta a DE
COUBERTIN ¢és a PIERRE DE COUBERTIN védjegyet. A NOB ezeket a védjegyeket kiilfoldon
is lajstromoztatta.
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A Tempting Brands egy holland markafejleszté és licenciigyekkel foglalkozd cég, amely
olyan védjegyek tulajdonosa, mint a ROUTE 66 vagy a MARIE ANTOINETTE. A Tempting
Brands 2015-t6l kezd6dden tobb orszagban igyekezett lajstromoztatni a PIERRE DE
COUBERTIN védjegyet ruhdazati cikkekre és valogatott arukra. Ez vilagszerte szaimos vitahoz
vezetett a NOB és a Tempting Brands kozott.

Svajcban a NOB felszolalt a Tempting Brands védjegye ellen, a kordbbi ,,PIERRE DE
COUBERTIN védjegyre hivatkozva ellenezte azt. Ezt kovetéen a Tempting Brands torlési ké-
relmet nyujtott be a NOB két svdjci védjegye ellen. A svdjci jog szerint ha egy védjegyet ot
éven keresztiil nem hasznaltak ténylegesen, barki torlési kérelmet nyujthat be a Svéjci Sz6-
vetségi Szellemi Tulajdoni Intézetnél. Az intézet 2020. marcius 10-i hatdrozataiban elren-
delte a NOB két DE COUBERTIN formaju védjegyének torlését. A NOB fellebbezett a PIERRE
DE COUBERTIN védjegyre vonatkozo hatarozat ellen.

b) A Svdjci Szovetségi Szellemi Tulajdoni Intézet hatdrozata

Fellebbezésében a NOB azzal érvelt, hogy a PIERRE DE COUBERTIN védjegy barmilyen hasz-
nalata a Tempting Brands altal jogellenes lenne. Mivel a Tempting Brandsnek igy nem volt
jogos érdeke a torlési kérelemhez, a kérelem joggal vald visszaélésnek mindsiilt. A NOB
el6adta tovabba, hogy a megtamadott hatérozattal ellentétben a PIERRE DE COUBERTIN véd-
jegyet valoban ténylegesen hasznaltak.

Az intézet 2022. januar 18-an hozott dontésében megerGsitette itélkezési gyakorlatat,
amely szerint a torlési kérelem benyujtasahoz nem sziikséges a kérelmezd fél érdekeltsége.
A torlési kérelmek csak kivételes esetekben tekintheték visszaélésszertinek. A NOB 4ltal e
tekintetben felhozott érvek, kiilonosen az, hogy a Tempting Brands éltali megjel6lés hasz-
nalata jogellenes lenne, nem a PIERRE DE COUBERTIN védjegy NOB altali tényleges hasz-
nalatdra mint olyanra vonatkoztak, és igy az eljaras targyan kiviil esének mindsiiltek. Ko-
vetkezésképpen a birdsag gy itélte meg, hogy a torlési kérelem nem mindsiil joggal valo
visszaélésnek.

Ami a PIERRE DE COUBERTIN védjegy tényleges hasznalatat illeti, a birdsag megallapitot-
ta, hogy a Tempting Brands dltal benyujtott hasznalatvizsgalati jelentés elegend6 volt annak
hitelt érdemlé bizonyitasara, hogy a védjegyet nem hasznaltédk ténylegesen. Ezért a svajci
jog értelmében az NOB-nak kell hitelt érdeml8en bizonyitania, hogy a védjegyet ténylege-
sen hasznaltak.

A intézet el6tt a NOB a fellebbezés soran is azzal érvelt, hogy egy muzeumtdl vagy ma-
zeumi lizlett6l nem lehet elvarni, hogy ugyanazokat az értékesitési szamokat érje el, mint
egy kereskedelmi véllalkozas. A védjegy tényleges hasznalatdhoz még a szerény eladasok is
elegendbek lennének.

E tekintetben a birdsag gy itélte meg, hogy a védjegy sziikséges, komoly hasznalatdnak
mércéje az érintett iparagban a kereskedelmi szempontbdl észszert tizletvitel szokdsos gya-
korlata. Figyelembe kellett venni a hasznalat tipusat, terjedelmét és idétartamat, valamint
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az egyedi eset korilményeit, példaul a széban forgo tarsasdg méretét és szerkezetét. Nem
volt azonban lényeges, hogy a védjegyjogosult kereskedelmi vallalkozas vagy nonprofit
szervezet, mert a védjegy azonos jogokat biztosit tulajdonosanak.

A birésag megéllapitotta tovabba, hogy a NOB dltal benyujtott bizonyitékok, amelyek
f6ként a lausanne-i Olimpiai Muzeum {izletében értékesitett termékekre, nevezetesen egy
online jatékra és egy rendkiviili sportszertiségért odaitélt éremre vonatkoztak, nem voltak
elegenddk a PIERRE DE COUBERTIN védjegy komoly hasznalatdnak megalapozasahoz Svajc-
ban. Ezért a bir6sag megallapitotta, hogy a PIERRE DE COUBERTIN védjegyet nem hasznal-
tak ténylegesen, és a fellebbezést elutasitotta. A védjegyet azota torolték a svajci védjegy-
lajstrombdl.

c) Megjegyzés
A dontés érdekes megfontoldsokat tartalmaz a svajci jog szerinti tényleges védjegyhaszna-
latrél. Mig a tényleges haszndlat értékelése lehetdvé teszi, hogy bizonyos mértékig figye-
lembe vegyék az eset kiilonleges kortilményeit, mint példaul a védjegyjogosult méretét és
szerkezetét, az, hogy a védjegyjogosult kereskedelmi vallalkozas vagy nonprofit szervezet-e,
nem lényeges.

A legfontosabb tanulsag azonban az, hogy a védjegy bizonyos esetekben nem biztos, hogy
alkalmas egy elhunyt személy 6rokségének és jo hirnevének védelmére és megorzésére. Mi-
vel a svéjci védjegy hasznalatra vonatkozé kovetelménynek van alavetve, a védjegyet veszé-
lyezteti, ha azt csak egy személyre vald hivatkozasként hasznaljak, de nem azon termékek
megjelolésére, amelyekre a védjegyet lajstromoztak. Ilyen esetben mads oltalmi eszkozok
megfelel6bbnek tinhetnek, és azokat a védjegy mellett meg kell fontolni. Kiillondsen a jogi
személy, példaul egyesiilet vagy alapitvany neveként val6 oltalom, illetve a tisztességtelen
versenyjog szerinti oltalom lehet igéretesebb.

Végezetill egy mellékes megjegyzés. A Tempting Brands altal felépitett ,,Pierre de Cou-
bertin” védjegyportfolié 2021 folyaman a NOB birtokdba keriilt, de nem deriilt ki, hogy
egyezség vagy birdsagi végzés kovetkeztében. A NOB tehat visszaszerezte alapitdja nevének
védjegyét — legalabbis egyelbre.

A Szellemi Tulajdon Vilagszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO)

Az alabbiakban ismertetjiik a WIPO 2021. évi WIPI (szellemi tulajdoni vilagjelz6 szamok)
jelentését, amely részletes elemzést nyujt a szellemi tulajdon bejelentésével, lajstromozasa-
val, érvényességével és egyéb szempontjaival kapcsolatos globalis tendenciakrol.

A WIPI 2021-es jelentésében szerepld informaciok kiilondsen fontosak, mert a 2019-es
mutatékat hasonlitjak 6ssze a 2020-as mutatokkal, vagyis figyelembe veszik a vilagjarvanyt
és annak hatasat az 0j technologiak fejlesztésére vilagszerte. A 2019-es és 2020-as adatok
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osszehasonlitdsakor el6szor is gy gondoltdk, hogy a COVID-19 vildgjarvany lassulast fog
eredményezni; az adatok azonban mast mutatnak.

Kulcsfontossagii globdlis adatok
Itt a WIPI-jelentés 2021 globalis kulcsadatait ismertetjiik.
- Szabadalmak. A bejelentések 1,6%-kal néttek 2019-hez képest (2019. évi 3 224 200 vs.

2020. évi 3 276 700), elsésorban a kinai bejelentések jelent6s névekedésének tulajdo-
nithatdan. A rendelkezésre allé adatokbol kidertil, hogy Kindban 2020-ban 96 498-cal
tobb bejelentést nyujtottak be, mint 2019-ben. Bar kisebb mértékben, de mas azsiai
orszagokban is nétt a bejelentések szama, igy pl. Dél-Koreaban, Hongkongban és In-
diaban. 2020-ban Kina a vilagszerte benyujtott 6sszes bejelentés 45,7%-at adta.
Haszndlati mintdk. A bejelentések szdma 2019-ben is jelentSsen, 28,1%-kal nétt
(2019. évi 2 341 110 vs. 2020. évi 3 000 110). Ez els6sorban Kinanak kdszonhetd, ahol
ez a szam 29%-kal nétt, és a vilag 6sszes kérelmének 97,6%-at teszi ki.

Védjegyek. A bejelentések szama 13,7%-kal nétt (2019. évi 15 130 000 vs. 2020. évi
17 198 300), ami ismét Kindnak készonhetd, ahol a védjegybejelentések szama 19,3%-
kal nétt, és a vildg sszes kérelmének 54,3%-4t tette ki. Az Egyesiilt Allamokban is
jelent6s, 29,4%-o0s novekedés volt tapasztalhato.

Ipari formatervezési mintdk. A bejelentések szama 2%-kal nott (2019 évi 1 361 000 vs.
2020. évi 1 387 800). A n6vekedés a Kinaban benyujtott bejelentések 8,3%-os emelke-
désének koszonhetd. Az Eurdpai Unidban a bejelentések szama 0,1%-kal csokkent.

Kizarolag a szabadalmakra, védjegyekre és ipari mintakra 9sszpontositva az eredmények

a kovetkezék:

Az 5 legjobb vildgszerte

Helyezés Szabadalmak Védjegyek Hasznalati mintak
1 Kina Kina Kina

2 USA USA Dél-Korea

3 Japan Irdn NSZK

4 Dél-Korea NSZK USA

5 NSZK Japan Olaszorszag

Az el6z6 évekhez hasonldan Kina vezet6 szerepe kiemelkedik. Kiemelend6 Olaszorszag
felbukkanasa a hasznalati mintak osztalyozasaban. Végiil Iran esete a védjegyeknél szembe-
tlind: az orszag a 2020-as WIPI-jelentésben az 6tddik helyen szerepelt, és ebben a jelentés-
ben a harmadik helyre emelkedett.

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE
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A szabadalmak helyzete 2020-ban

Mint emlitettiik, a bejelentések varatlanul 1,6%-kal néttek vilagszerte. Ez természetesen
a Kindban bekovetkezett jelentds, 6,9%-0s novekedésnek tulajdonithatd, az orszag a vilag
osszes bejelentésének 45,7%-aért felel. A novekedés tovabbi dzsiai orszdgokban, példaul
Dél-Koredban és Indidban is kiemelkedd. Mas orszagokban azonban, példaul az Egyestilt
Allamokban, ahol a kérelmek 3,9%-o0s csokkenését tapasztaltak, ez nem kovetkezett be.

A nemzeti és regiondlis szellemitulajdon-jogi hivataloknal ugyanaz a tendencia volt meg-
figyelhetd, mint 2019-ben, vagyis a vilag szabadalmi bejelentéseinek tobbsége azsiai hivata-
lokhoz érkezett. A vildgszerte benyujtott bejelentések 66%-a a kovetkezd 6t orszag hivatala-
ban 8sszpontosult: Dél-Korea, Egyesiilt Allamok, India, Japan és Kina.

2020-ban 1,6 millié szabadalmat adtak meg vilagszerte (az élen ismét Kina all 530 127
szabadalommal). Ez 6%-os novekedést jelent 2019-hez képest. A hatalyos szabadalmak
rangsorat viszont tovabbra is az USA vezeti (3,3 millidval), majd Kina kovetkezik (3,1 mil-
liGval).

Egy masik érdekes adat az elutasitott kérelmek aranya. Brazilidban, az NSZK-ban és az
Egyesiilt Allamokban a 2020. évi bejelentések kevesebb, mint 42%-4ra adtak szabadalmat.

A PCT-rendszer haszndlata, amely lehetévé teszi a szabadalmi bejelentések egyidejti be-
nyujtasat kiillonbozé orszagokban, 4%-os novekedést mutatott 2019-hez képest. Itt Kina all
az élen, amely 16,1%-kal novelte az e rendszert hasznald bejelentéseinek szamat.

A nék részvétele

A 2021. évi WIPI-jelentés végiil ismét kiemelte a szabadalmi rendszerben részt vevé nék
szamdban vilagszerte elért elérelépést. Bar a PCT-rendszer hasznalatdban enyhe, 0,2%-os
novekedés volt tapasztalhato, a nék tovabbra is csak 16,5%-4t teszik ki a megjelolt felta-
laloknak. J6 hir, hogy a néi befekteték aranya a vildg minden régidjaban nétt az elmalt
évtizedben. A legnagyobb ndi jelenléttel rendelkez6 orszagok Spanyolorszag (27,2%), Kina
(22,4%) és Dél-Korea (20,5%). Ezzel szemben a legkisebb ndi részvételt mutat6 orszagok az
NSZK (10,5%), Japan (10,4%) és Ausztria (8,1%) voltak. A néi feltaldlok nagyobb aranyban
voltak jelen az élettudomanyi szabadalmakban, kiilonosen a biotechnoldgia és a gyogyszer-
ipar teriiletén.
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