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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) A jelenleg hatalyos amerikai szabadalmi torvény (America Invents Act, AIA) egy Uj ti-
pust feliilvizsgélatot tesz lehetévé az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (US
Patent and Trademark Office, USPTO) altal, amely felek kozotti feliilvizsgalat (Inter Partes
Review, IPR) néven ismert, és amely hatékonyabb és kevésbé koltséges lehetdséget nyujt a
keriileti birdsagi pereskedés helyett. A Szovetségi Kertiileti Fellebbezési Birdsag (U.S. Court
of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) egy ujabb dontése szerint az USPTO arra vonat-
kozé dontése ellen, hogy indit-e IPR-t, nem lehet fellebbezni. A CAFC azt is megallapitotta,
hogy az IPR-eljarasban az USPTO helyesen alkalmazta az ésszertien legtagabb modszert
szabadalmi igénypontok értelmezésére, ellentétben a kertileti birdsagok altal alkalmazott
értelmezési gyakorlattal.

B) Az AIPPI Journal 2015. juliusi szdméban ,,Biztat6 fejlemények az Egyesiilt Allamok
szabadalmi pereskedési reformjdban” cimmel jelent meg David Kappos egy cikke, aki az
USPTO el6z6, rendkiviil aktiv szabadalmi igazgatdja volt, és hivatali ideje alatt erélyesen
harcolt azért, hogy az igazsagiligyi minisztérium tobb forras rendelkezésre bocsatasaval
segitse az USPTO fontos munkajat. Egy 4j szabadalmi torvény megalkotasat is a szivén
viselte. Az Iparjogvédelmi és Szerz6i Jogi Szemle 2011. augusztusi szamanak 142. oldalan
beszamoltunk arrol, hogy a Magyarorszag eurdpai elnoksége alkalmabdl 2011. méjus 17-én
és 18-an rendezett nemzetkozi konferencian David Kappos is részt vett, és amikor e sorok
irdja interjut készitett vele, annak a reményének adott kifejezést, hogy az 1j szabadalmi-
torvény-tervezetet Obama elnék még abban a ciklusban aldirja. Ez valéban bekovetkezett,
és igy 2011-ben hatalyba lépett az America Invents Actnek nevezett torvény, amelynek
népszerusitése érdekében David Kappos igen aktiv tevékenységet fejtett ki. Miként azon-
ban varhaté volt, az Uj torvény ellenz6i azonnal hozzakezdtek aknamunkajukhoz. Részben
ennek az eredményeként ma mar uj, S. 1137 torvénytervezet van a Szenatus Torvénykezé-
si Bizottsaga elétt. David Kappos az USPTO elhagydsa utdn jelenleg egy jé nevii tigyvédi
iroda tagjaként dolgozik, de tovabbra is érdeklédik a szabadalmi tigyek irant, amit fen-
tebb emlitett cikke is bizonyit. Ennek els6 mondatéban azt a szolast idézi, amely szerint az
amerikaiak mindig helyesen cselekszenek, azonban csak azt kovetéen, hogy minden egyéb
valtozatot kiprobaltak. Ezutan arra vilagit ra, hogy az utébbi években az amerikai innova-
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ci6 értékelése csokkent, és ezt a folyamatot meg kell allitani, a szabadalmi rendszert pedig
olyan iranyban kell megvaltoztatni, hogy vildgos irdnymutatast adjon a birésagok szamara
a szabadalmi perek lefolytatdsahoz. Ki kell kiiszobdlni a 2011. évi tj torvénnyel bevezetett,
engedélyezés utani feliilvizsgalati rendszer hibait, és tobb szabadsagot kell adni az igény-
pontok engedélyezése terén.

Javaslatainak Osszegezéseként a szabadalmi rendszer megerGsitését ajanlja olyan torvé-
nyek segitségével, amelyek erdsitik az oltalmat a valodi feltalalok szamdra, és biztositjak,
hogy a gyenge szabadalmak kihulljanak a rendszerbdl. A gyenge szabadalmak eltavolitasa
ugyanis javitja a szabadalmi rendszer mtikodését és hitelességét, ami viszont noveli a bizal-
mat és az érvényes szabadalmak értékét. Igy az amerikai szabadalmi rendszer a legerésebb
maradhat a vilagon.

Cikkét a kovetkezé mondattal fejezi be: ,,Most, hogy minden egyéb lehetdséget kimeritet-
tiink, agy tinik, hogy mi amerikaiak végiil helyesen cselekedhetiink.”

C) A CAFC 2015. aprilis 14-én meghozta elsé dontését egy IPR-eljarasban egy minta-
szabadalom érvényességérél. A CAFC helybenhagyta a Szabadalmi Fellebbezési Tanacs
(Patent Trial and Appeal Board, PTAB) dontését, amely szerint a D617 465 sz. ('465-0s)
mintaszabadalom érvénytelen volt kézenfekvéség miatt. A PTAB els6 izben érvényteleni-
tett egy mintaszabadalmat IPR-eljarasban. Ezt az eljarast a legutobbi szabadalmi toérvény
vezette be annak érdekében, hogy birdsagi ut nélkiil lehessen kétségbe vonni szabadalmak
érvényességét.

Az ,ivéeszkdz” cimi, '465-0s szabadalmat 2010 juniusaban engedélyezték a csecsemd-
termékeket gyarté Luv N'Care vallalat szdmadra. A termék palack alaku, és csecsemok dltal
torténd hasznalat miatt horpadasokkal van ellatva, hogy a csecsemd konnyen meg tudja
fogni, és a tetején egy szivoelem van.

A szabadalom érvényességét 2013 aprilisaban a Munchkin és a Toys ,R” Us vallalat vonta
kétségbe, felkérve a PTAB-t a szabadalom IPR-eljarasban valo feliilvizsgalatara.

D) 2013 majusaban az Electronic Frontiere Foundation (EFF) online kampanyt inditott
anyagi alap el6teremtése céljabol a Personal Audio (PA) licencarusito tarsasag altal birto-
kolt, 8 112 504 sz. amerikai szabadalom elleni per meginditasahoz. A szabadalom targya
»Késziilék epizddsorozatok terjesztésére az interneten keresztiil” volt, és szamos bitorlasi
per targyat képezte. A kampany célja volt, hogy a szabadalomtrollokat megakadalyozzak
abban, hogy az online musorszdérdknak kart okozzanak.

Az EFF 2014 oktéberében nyujtott be inter partes feliilvizsgalati kérelmet a PA szabadal-
ma ellen, és a PTAB 2015. aprilis 10-én érvénytelennek nyilvanitotta a szabadalmat kézen-
fekvGség és ujdonsaghiany miatt.

E) A detroiti General Motors Chevrolet részlege 2014 majusaban kérelmet nyujtott be a
BOLT védjegy lajstromozasa irant, amelyet egy j modellje nevének szant, azonban ez el-
len felszdlalt a japan motorkerékpar-gyarté Yamaha, amely két évvel korabban, 2012. au-
gusztus 9-én nyujtott be kérelmet ugyanezen védjegy lajstromozasa irant Ezért az USPTO
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felfiiggesztette a Chevrolet lajstromozasi kérelmének elbiralasat mindaddig, amig a Yamaha
védjegykérelmét el nem biraltak.

A Chevrolet el6tt 2013 novemberében az indianai Bolt Custom Trucks is kérelmezte a
BOLT védjegy lajstromozasat.

Az USPTO 2015 majusaban felhivta a Chevrolet-t, hogy a kért lajstromozas tovabbi aka-
dalyat képezi az altala korabban lajstromoztatott voLT védjegy. A Chevrolet gy nyilatko-
zott, hogy védjegykérelmét nem vonja vissza; voLT védjegye azonban a korabbi védjegyké-
relmek lajstromozasanak is akadalyat képezheti. A Chevrolet-nek mindenképpen meg kell
varnia, amig a korabbi védjegykérelmek tigyében dontés sziiletik.

F) Oprah Winfrey, a neves amerikai televiziés miisorvezetd csatt nyert az OWN YOUR
POWER Vvédjegy haszndlatédval kapcsolatban. A pert Simone Kelly-Brown (Kelly-Brown) val-
lalkoz6 inditotta 2011-ben a Manhattani Keriileti Birosagnal arra hivatkozva, hogy 2008-
ban lajstromoztatta ezt a védjegyet Own Your Power Communications Inc. vallalata szamara.
Winfrey a védjegyet az Oprah Magazine c. havilapban, egy, a magazinnal sszefiiggd ese-
ményen és tévémiisorokban hasznalta.

A birésag azonban tgy dontott, hogy Winfrey Harpo Productions Inc. nevi vallalata és
Hearst Corp. nevi kiadoja kell6 mértékben bizonyitotta, hogy a védjegy nélkiilozi a meg-
killonboztetoképességet, és igy nem érdemli meg a védjegyoltalmat. A birésag megjegyezte,
hogy Kelly-Brown nem bizonyitotta azt az allitasat, hogy a védjegy Winfrey altali hasznalata
valdszintleg félrevezetné a fogyasztokat.

Ausztria

Egy ujabb tigyben egy hires csaladnévbdl allé védjegyet bitorolt az alperes a kereskedelem-
ben ugyanezzel a csaladnévvel. A fellebbezési birdsag kijelolte a védjegyoltalom hatarait
arra az esetre, amikor névjogokkal versenyeznek, és meghatarozta azokat a kovetelménye-
ket, amelyeket a védjegytulajdonosoknak figyelembe kell venniiik ahhoz, hogy megvédjék
védjegyeiket a torvényes névjogok gyakorlasanak fedezete alatti kihasznalastol.

A felperes két maganalapitvany volt, amelyeket a jol ismert magyar Esterhazy arisztokrata
csalad kapcsol 6ssze. Mindkett6 kulturalis teriileten mikodott, az ESTERHAZY név és véd-
jegy alatt nyujtva szolgaltatasokat, igy hangversenyeket és kiallitasokat. Az alperes egy né
volt, akinek a férjezett neve 1994 juliusa 6ta Esterhdzy, és aki kulturalis izleti tevékenységet
folytatott, a zene teriiletén ajanlva szolgaltatdsokat. A multban az alperes a kereskedelem-
ben férjezett nevét hasznalta, de rendszerint a sajat keresztnevével kombindlva. A birdsa-
gi iigy el6tt tizleti névként lajstromoztatta férjezett nevét cégnévként és doménnévként, és
ilyen névvel kezdett szolgaltatasokat ajanlani.

A felperesek az alperes eltiltasat kérték a birdsagtol. Keresetiiket kozosségi védjegytikre és
névjogaikra alapoztak. Azzal érveltek, hogy tizleti tevékenységiik atlapolt az alperes hasonl6
tevékenységével, és hogy az Esterhazy név hasznalataval az alperes megkiilonboztetd elem,
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példaul sajat keresztnevének hozzaadasa nélkil a felperes szolgaltatasaiban zavart szandé-
kozott okozni.

Az els6foku birdsag elutasitotta a felperesek keresetét, megallapitva, hogy az alperesnek
korabbi joga van az Esterhazy névre, mert 1994-ben kezdte azt haszndlni iizleti tigyekben
sajat nevének masik részeivel kombinalva, és allitolag miel6tt a felperesek elkezdték hasonld
tzleti tevékenységiiket.

A fellebbezési birdsag megvaltoztatta ezt az itéletet. A védjegyjog alapjan elrendelte, hogy
az alperes sziintesse meg azt a gyakorlatat, hogy kulturalis teriileten az Esterhazy névvel
jeloli meg szolgéltatasait, és kiillondsen dlljon el attdl, hogy ezt a nevet cégnévként vagy
doménnévként hasznalja megkiilonboztetd elem, igy keresztnevének hozzaadasa nélkil. A
névjogokra alapozva a birdsdg azt is elrendelte, hogy az alperes torolje lajstromozott domén-
nevét, hacsak nem ad hozza egy megkiilonboztetd elemet.

A birésag megallapitotta, hogy az els6bbség alapjan kell eldonteni azt a kérdést, hogy
melyik félnek van joga hasznalni egy konkrét nevet vagy megjelolést, vagyis az a donto,
hogy melyik fél kezdte el6szor hasznalni a kérdéses nevet vagy megjelolést. Kovette a felpe-
reseknek azt az érvelését, hogy csupan ennek a névnek vagy megjelolésnek mint olyannak
a haszndlata — minden egyéb megkiilonbozteté elem nélkiil — alapozhat meg elsébbséget.
Ebben az esetben az els6bbség meghatarozasa szempontjabdl csupan az Esterhazy név vagy
megjelolés elsé egyediili hasznalata volt fontos. Az alperes 1994 6ta hasznalta iizleti tigyek-
ben az Esterhazy vezetéknevet, de csupan nevének egyéb részeivel, példaul keresztnevével
kombindlva. Az alperes nem hasznalta az Esterhdzy nevet 6nmagaban cégnevének 2008.
oktéberi lajstromozésa el6tt. Igy az elsé felperesnek kozosségi védjegye, a masodik felperes-
nek névjogai alapjan alaposabb joga volt az Esterhazy megjelolés hasznélatara.

Az alperesnek azzal az érvelésével kapcsolatban, hogy a 2007/2009 sz. kozosségi védjegy-
rendelet 12(a) cikke és annak ausztriai ekvivalense alapjan 6t nem lehet eltiltani vezeték-
nevének a kereskedelemben vald hasznalatatol, a birdsag ramutatott, hogy sajat nevének
tzleti tevékenység soran vald hasznalatat korlatozza a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal
Osszhangban all6 hasznalat elve, ami olyan hasznalatot feltételez, amely a lehet6 legnagyobb
mértékben keriili egy masik személy nevével vagy megjelolésével vald iitkozést. Ezért ha
valaki a sajat nevét haszndlja a kereskedelemben, ésszer(i 6vatossaggal kell eljdrnia az 6sz-
szetévesztés elkeriilése céljabdl. Ennek megfelel6en tilos a sajat név hasznalata olyan mé-
don, amelynek alapjan nem létezd kapcsolatra lehet kovetkeztetni egy védjegytulajdonos-
sal, vagy tisztességtelen elényre lehet szert tenni egy védjegy megkiilonboztetd jellegébol és
hirnevébdl.

A birdsag megallapitotta, hogy az alperes nem kovette ezeket az eléirdsokat, mert mult-
beli tevékenysége nem hagyott kétséget afell, hogy szandékaban allt kihasznalni az elsé fel-
peres kozosségi védjegyének jo gazdasagi hirnevét, ami a védjegyjogok bitorlasat jelenti. A
megalapozott legfelsébb birdsagi joggyakorlat szerint az alperest nem lehet teljesen eltiltani
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nevének cégnévként valé hasznalatatol. Ezért a birdsag az alperest csak attdl tiltotta el, hogy
nevét megkiilonboztetd elem hozzaadasa nélkiil hasznalja.

A legfelsdbb birdsag teljes mértékben megerdsitette a fellebbezési birdsag dontését, azon-
ban obiter dictumként megjegyezte, hogy kolcsonods névhasznalat esetén fontosabbnak tart-
ja a kolcsonos udvariassag elvét, mint az els6bbséget.

Belsé Piaci Harmonizdcios Hivatal (BPHH, Office for Harminization in the Internal Market)

A Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl) eredményteleniil probalta érvényteleniteni Crocs, Inc.
(Crocs) 6 543 516 sz. haromdimenzids kozosségi védjegyét, amelyet ,,ortopéd labbelikre”
lajstromoztak a 10. druosztalyban cipdkre, szandalokra futécipékre, hajocipdkre, strandci-
pokre és klumpakra a 25. druosztalyban az aldbbi abrakkal:

A Lidl 2013-ban kérte a védjegy torlését a kozosségi védjegyrendelet (Community Trade
Mark Regulation, CTMR) 52(1)(a) cikke alapjan, és azzal érvelt, hogy a megtamadott véd-
jegyeta CTMR 7(1)(b) és 7(1)(e) cikkével iitkozve lajstromoztak a kovetkezdé okok miatt:

7(1)(b) cikk:

- A megtamadott védjegy csupan az alakja maguknak az druknak, vagyis egy cip6 szamos
lyukkal a fels6 oldalan és egy sarokkengyellel a hatsé oldalan.
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— A lajstromozott alak nélkiilozi a megkiilonboztetoképességet, mert csupan valtozata
egy évszazadok dta hasznalt alaknak, és a megtamadott védjegy jellemz6i altalanosak kiilo-
nosen szandalok, strandcipok és klumpak esetén.

7(1)(e) cikk:

— A cip6 fels6 oldalan levé lyukak miiszaki funkciét toltenek be, mert lehet6vé teszik,
hogy levegé cirkulaljon a lab kortil, és megnovelik a kényelmi érzést. Emellett ez egy kozon-
séges miszaki jellemz6 muanyagszandalok és 6bolcipok esetében.

— A cip6 széles kerek elsé része jellemz6 vonasa a klumpaknak, és miiszaki funkcidja van,
mert ,,tiikrozi a lab anatdmiai alakjat”.

A Crocs azzal érvelt, hogy a haromdimenzids védjegyet érvényesen lajstromoztak, mert a
megtamadott védjegy alakja jelentésen eltér a teriilet normajatol vagy szokasaitol, és ezaltal
betolti eredetjelzé 1ényeges funkcidjat. Ez meghaladja a haromdimenziés védjegyek megkii-
16nboztetoképességével kapcsolatos kiiszobot, amit a 2007. évi Bang & Olafsen A/S v. OHIM
tigyben fektettek le.

A Crocs azzal is érvelt, hogy az alabbi 6t szokatlan jellemzé hozzajarul a megtamadott
védjegy altalanos megkiilonboztetdképességéhez:

II. anyitott hatsé;
I1. az dllithat6 heveder, amely egy lapos szegeccsel van rogzitve;

III. a cip6 szokatlanul kerekitett eliils6 része;

IV. alyukak a cip fels6 részén;

V. aCrocs logd a heveder szegecsén.

A Crocs tovabba azzal is érvelt, hogy a megtamadott védjegy mar a lajstromozasi kére-
lem benyujtasa el6tt 1ényegénél fogva disztinktiv jelleg@i volt. Ennek bizonyitékaként angol
ujsagcikkeket nyujtott be.

A Crocs tovabbi érve az volt, hogy a 7(1)(e) cikk nem alkalmazhat6, mert a megtamadott
védjegy Crocs logot is tartalmazott, és nem csupan egy alakbol allt. Emellett a megtamadott
védjegy nem egy cipd természetes alakja, hanem a tervezé kreativ dontéseinek az eredmé-
nye.

Végiil a Crocs azzal is érvelt, hogy a Lidl azt sem bizonyitotta, hogy a megtamadott véd-
jegy alakja hasonlitott a lajstromozds id6pontjaban ismert labbelialakokhoz,

A fentiek alapjan a torlési osztaly elutasitotta a 7(1)(a) cikkre alapozott okot.

Bar a Lidl nem idézett konkrét rendelkezést a 7(1)(e) cikk vonatkozasaban, a BPHH arra
kovetkeztetett, hogy a benyujtott érvek ezen cikk ala esének tlinhetnek. Ezt az okot a torlési
osztaly azon az alapon utasitotta el, hogy a megtamadott védjegy nem all kizarélag olyan
alakbol, amely egy miiszaki eredmény eléréséhez sziikséges. A Crocs logo fontos szerepet
jatszo, nem funkcionalis elemnek mindsiil.

A birésag a Lidl ellen itélt meg koltségeket. A Lidl azonban a dontés ellen fellebbezett, és
nyilvan tovabbi érveket fog benyujtani a 7(1)(e) cikk alapjan.
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Brazilia

A Brazil Szabadalmi Hivatal 2013. oktéber 13-an elrendelte, hogy minden olyan szabadal-
mat, amely két vagy tobb évdijjal hatralékban van, 6nmiikodéen hatélyon kiviil kell helyez-
ni 4jbdli érvénybe helyezés lehetdsége nélkiil. Ennek a rendeletnek az elsédleges célja az
volt, hogy csokkentse a feldolgozatlan szabadalmi bejelentések szamat és egytttal novelje
a szabad felhasznalas teriiletét Brazilidban. Sokan azonban ugy gondoltdk, hogy a rendelet
kozvetleniil sérti a brazil szabadalmi torvény 87. cikkét, amely szerint egy szabadalom fel-
fliggesztését vagy torlését a hivatal csak akkor rendelheti el, ha a szabadalmas nem folya-
modott a szabadalom 1jboli érvénybehelyezéséért (megfizetve potdijjal az évdijhatralékot)
a harom hénapos hatdridén beliil, miutdn a hivatalos kozlonyben valé felhivassal erre fel-
szolitottak.

A Brazil Szabadalmi Hivatal rendelete gyorsan felfiiggeszthet vagy hatalytalanithat
10 000-nél tobb szabadalmi bejelentést és megadott szabadalmat. Ezért a szabadalmi és
védjegyiigyvivok egyesiilete 2015. janudr 25-én csoportos keresetet nyujtott be a hivatal el-
len, a rendelet visszavonasat kérve. A Rio de Janeir6-i Szovetségi Birosag az egyesiilet javara
dontott, és elrendelte, hogy a hivatal azonnal sziintesse meg a szabadalmak felfiiggesztését
és torlését, és valtoztassa meg azokat a felfiiggesztési és torlési dontéseit, amelyeket mar
publikalt a hivatalos lapban.

A Brazil Szabadalmi Hivatal 2015. julius 9-én a Rio de Janeird-i Szovetségi Fellebbezési
Birésagnal nyujtott be fellebbezést. A haromtagu tanacs két biraja leadta szavazatat, a har-
madik azonban szavazas el6tt még tanulmanyozni kivanta az iigyet. A birésag dontése ellen
a vesztes fél még kiilonleges fellebbezést nyujthat be a Legfelsébb Igazsagiligyi Tanacsnal,
amely a f6varos Brazilidban székel.

Miutan a Brazil Szabadalmi Hivatal és az egyesiilet tigyvédei el6adtdk szobeli érveiket,
az el6add bird, Paulo Espirito Santo egyetértett azzal, hogy a hivatal rendelete meghaladta a
Brazil Szabadalmi Hivatal hataskorét, és az tigyben csak a kongresszus bir valtoztatasi ha-
taskorrel; a masik szavazo bird, Ivan Athié egyetértett azzal, hogy egy szabadalmat csupan
a szabadalmas kiilon felhivasa utan lehet felfiiggeszteni vagy hatalytalanitani. A harmadik
bird, Abel Gomes csak a Rio de Janeir6-i Szovetségi Fellebbezési Birdsag kovetkezd iilésén
fogja leadni szavazatat.

Az tigy jelenlegi allasa szerint nagyon valészind, hogy a Brazil Szabadalmi Hivatal kény-
telen lesz visszavonni kifogasolt rendeletét.

Egyesiilt Kirdlysag
A) Az Egyesiilt Kiralysag Parlamentjének Alséhdza 2015. junius 9-én elfogadott egy tor-

vénytervezetet az eurdpai unios tagsagra vonatkozé népszavazasrol. Ha ezt a Lordok Haza
is jovahagyja, megnyilik az Gt az Egyesiilt Kiralysagban 2017 vége eltt (esetleg mar 2016-
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ban) tartanddé népszavazashoz arrdl, hogy az Egyesiilt Kiralysag tovabbra is tagja marad-
jon-e az Eurdpai Unidnak. Ez azonban azt jelenti, hogy az Egyesiilt Kiralysag 2017 el6tt nagy
valészintiséggel nem fogja tudni az Egységes Szabadalmi Birdsagra vonatkozo6 egyezményt
ratifikdlni és a ratifikaciés okmanyt letétbe helyezni. Az angol ratifikacié nélkiil viszont az
egyezmény nem léphet hatdlyba, mert annak feltétele, hogy az egyezményt legalabb 13 tag-
allam ratifikdlja, de Franciaorszag és Németorszag mellett az Egyesiilt Kiralysagnak is a ra-
tifikalé dllamok kozott kell lennie. E hdrom dllam koziil eddig csak Franciaorszag, ezenfeliil
nyolc tovabbi allam ratifikalta az egyezményt.

B) Azt a kérdést, hogy az engedélyezési eljaras torténete (prosecution history) figyelembe
vehet6-e az engedélyezés utani eljarasokban, dontéen megvalaszolta a fellebbezési birdsag
(Court of Appeal) nemrég publikalt alabbi dontése az Actavis v. Eli Lilly-tigyben.

Egyes orszagokban, igy példdul az Amerikai Egyesiilt Allamokban a szabadalmi iigyekben
eljaré birésagok szokdsos eljarasa, hogy a bejelentés eldvizsgélati eljardsanak torténetéhez
fordulnak, vagyis a szabadalmi igénypontok értelmezésekor figyelembe veszik a bejelentd
és a hivatal kozotti levelezést. Az eurdpai orszagok joggyakorlataban azonban az igénypon-
tok értelmezésekor altalaban figyelmen kiviil hagyjak az el6vizsgalati eljaras torténetét. Az
Egyesiilt Kirdlysdgban ez a kérdés elintézettnek tekintheté annak kovetkeztében, hogy a
Lordok Haza azon a nézeten volt, hogy egy igénypont értelmezésekor a szabadalmi hivatal
iratainak a tanulmanyozasa nem ajanlatos, st tiltott, mert a megadott szabadalom értelmét
nem szabad megvaltoztatni annak fiiggvényében, hogy egy szakember tanulmanyozta-e a
hivatali iratokat, és ,az élet tul rovid” ahhoz a korlatozott segitséghez, amelyet ezeknek az
iratoknak a tanulmanyozasa nyujtani tudna. Ez a megkozelités 1ényegileg 6sszhangban van
a holland és a német birdsagok, valamint az Eurdpai Szabadalmi Hivatal megkozelitésével.

A felsébirésag (High Court) 2014-ben hozott dontése az Actavis v. Eli Lilly-tigyben ér-
dekes szempontra vilagitott ra, amely szerint a hivatali iratok bizonyos vonatkozasban fel-
hasznalhatok az egyesiilt kiralysagbeli birésagok el6tti, engedélyezés utani szabadalmi pe-
rekben.

A vizsgalt tigyben a felek eltéréen értelmezték azt a kérdést, hogy szakember hogyan
magyarazna a rakkezelésben haszndlt , dinatrium-pemetrexat” (pemetrexed disodium) ki-
fejezést. A vélt bitorld a sziik értelmezés hive volt: szerinte ez a kifejezés csak dinatrium-
pemetrexatot és semmi mast nem jelent, mig a szabadalomtulajdonos a kifejezést tdgabban
értelmezte: szerinte az alatt nem csupdn ezt a vegyiiletet, hanem annak gyogydszatilag el-
fogadhatd és eléggé oldhatd sdit is érteni kell. Az engedélyezési eljaras torténetében azon-
ban egy olyan megallapitast taldltak, hogy az igénypontokat dinatrium-pemetrexatra mint
olyanra korlatoztak. A vélt bitorl6 azzal érvelt, hogy ennek az allitdsnak a megléte a birdsagi
eljarasban akadalyat képezi annak, hogy a szabadalomtulajdonos barmilyen egyéb értel-
mezésre hivatkozzék. A szabadalomtulajdonos viszont azzal érvelt, hogy az elévizsgalati
eljaras torténete altaldnos szabalyként ritkdn volt felhasznalhaté az értelmezés segitdjeként,
és hogy az adott igy nem kivétel ezen altalanos szabaly aldl.
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A felsdbirdsag itéletében megallapitotta, hogy a szabadalmi hivatal iratainak betekintése
hasznos lehet olyan iigyek megoldasaban, ahol a szabadalomtulajdonos ,,visszaél a rendszer-
rel’, az el6vizsgalati eljarasban elfogadva az igénypontok sziik értelmezését, és késébb azzal
érvelve, hogy ugyanezen igénypontokat bitorlds esetén tagan kell értelmezni. Ertelmezése
szerint a szabadalmi hivatal iratainak a fényében az igénypontot dindtrium-pemetrexatra
mint olyanra kell korlatozni, vagyis az igénypont nem értelmezhetd ugy, hogy oltalmi kore
kiterjed az ekvivalensekre is. Ezért nem lehet sz6 az igénypontok bitorlasarél.

Ezt az értelmezést azonban a fellebbezési birdsag elutasitotta, mert véleménye szerint
még ha felfedeznek is az eldvizsgdlati eljards torténetében egy olyan éllitast, hogy a sza-
badalomtulajdonos elfogadta az igénypont korlatozasat, lehetdsége van a birosag elott azt
mondani, hogy nem kellett volna igy eljarnia, és hogy helyteleniil tette az elévizsgalati elja-
rasban a ldtszolagos engedményt. Igy az el6vizsgélati eljdrds torténetét a fellebbezési biro-
sag ugy tekintette, hogy az elhanyagolhat¢ segitséget nyujt az igénypontok értelmezésében,
osszhangban a Kirin-Amgen-tigyben létrejott megallapodassal. Igy a fellebbezési birdsag
érvényesnek tekintette azt az altalanos elvet, hogy az el6vizsgalati eljaras torténete ritkan
hasznos a szabadalmi igénypontok értelmezésének segitdjeként.

Ugy tiinik tehét, hogy amikor az a kérdés keriil szoba, hogy az elévizsgélati eljards torté-
netét figyelembe lehet-e venni az engedélyezés utani igénypont-értelmezés céljara, az angol
birdsag szamara az élet tovabbra is tul révid marad.

Egységes Szabadalmi Birésdg (UPC - Unified Patent Court)

A finn gazdasagi minisztérium 2015 februdrjaban munkacsoportot hivott életre az Egy-
séges Szabadalmi Birdsagra vonatkozé egyezmény ratifikaldsanak elékészitése céljabol. A
munkacsoport most publikélt egy torvénytervezetet az egyezmény Finnorszag altali elfo-
gadasaval kapcsolatban, arra 6sszpontositva, hogy a nemzeti torvényhozast hogyan kellene
modositani ahhoz, hogy a finn torvények és rendelkezések 6sszhangban legyenek az egyez-
mény rendelkezéseivel.

Itt megjegyezziik, hogy az UPC végrehajtasi utasitdsanak 17. tervezetérél 2014 no-
vemberében tartottak nyilvdnos meghallgatdst, majd a szovegez6 bizottsdg elnoke 2015.
julius 10-én mutatta be a 18. tervezetet az el6készit6 bizottsagnak.

A finn munkacsoportnak nem feladata, hogy véleményt formaljon az UPC-egyezmény
Finnorszag altali ratifikalasardl vagy az ilyen ratifikdlas idépontjardl. Ennek ellenére valo-
szintnek latszik, hogy Finnorszag 2016 elsé negyedének végéig ratifikdlni fogja az egyez-
ményt.

Arrél is hirek vannak, hogy Esztorszdg, Hollandia, Litvénia és Olaszorszag illetékes szer-
vei is dolgoznak a ratifikdlas el6készitésén. Ujabban olyan vélemények is nyilvanossigra
jutottak, hogy az Egyesiilt Kiralysag 2016 végéig készen all majd az egyezmény ratifikdlasa-
ra. Igy elképzelhetd, hogy ha addig Németorszag is csatlakozik a ratifikélé allamokhoz, az
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egyezmény ratifikalasa 2017 els6 felében megtorténhet. Jelenleg fontos tényezének tlinik a
birék kijelolésének a folyamata.

Eurdpai Szabadalmi Hivatal

A) Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 2015. junius 24-én bejelentette, hogy a részt
vevé eurdpai dllamok delegatusai az egységes eurdpai szabadalmak (unitary patents) meg-
yjitasi dijaival kapcsolatban megallapodasra jutottak. Az elfogadott megoldas az tn. ,top 4
solution” volt.

A kérdéssel foglalkozo bizottsagnak két erésen iitkoz6 tényezdvel kellett szamolnia: olyan
szintet kellett taldlnia, amely elég alacsony ahhoz, hogy nagyszamu felhasznal6t vonzzon az
egységes szabadalom szdmara, de egyuttal elég magas legyen ahhoz, hogy biztositsa az 6nfi-
nanszirozast is. Mig a szabadalmi bejelent6k és a szabadalomtulajdonosok nyilvanvaléan az
alacsony évdijakat tamogatjak, az ESZH és a nemzeti delegatusok arra torekedtek, hogy az
ESZH adminisztracios koltségei fedezve legyenek. Nem volt egyszerii feladat megtalalni az
e két érdek kozotti egyensulyt, minthogy az egyenlet szamos ismeretlen valtozot tartalma-
zott: nem csupan az megjosolhatatlan, hogy hanyan fogjak az egységes szabadalmat valasz-
tani, hanem az is, hogy a szabadalomtulajdonosok hany évig kivanjak a megadott szabadal-
mat megujitani. A koltségtervezést tovabb bonyolitja a forditdskompenzalasi rendszer is.

A koltségek megallapitasanal egy tovabbi tényezd, amelyet szintén figyelembe kellett ven-
ni, az elosztasi kulcs, amelynek kell6en fedeznie kellene a nemzeti igényeket, és amelynek
alapja, hogy a megujitasi dijak 50%-at a nemzeti szellemitulajdon-védelmi intézmények ko-
z0tt osztjak szét.

A bizottsag 2015 marciusaban és majusaban két forgatokonyvet: a ,,top 4” és a ,,top 57
valtozatot vizsgalta, amelyek szerint a megujitasi dijak megkozelitSleg a négy, illetve az ot
legtobb validaldsi megbizast kapott allamban fizetendd eurdpai szabadalmi megujitasi dij-
nak felelnének meg.

A bizottsag végiil ez év juniusaban a ,top 4” véltozatot fogadta el. Ez a megoldas azok sza-
mara, akik eurdpai szabadalmukat négy allamban érvényesitik, az 6todiktdl a tizedik évben
csupan 47 EUR megtakaritast jelent, ami azonban a tizen6todik év végéig 3239 EUR-ra né.
A megtakaritas természetesen nagyobb mértéki azok szamara, akik még hosszabb iddre
kivannak oltalmat szerezni.

Azt varjak, hogy szamos bejelent6 fogja az egységes eurdpai szabadalmat valasztani, mert
erre birja ra 6ket az a tény, hogy majdnem a teljes Eurépai Unidra kiterjedd oltalmat kap-
hatnak olyan koltségen, amely kisebb négy nemzeti validalas koltségénél.

B) A kiegészité oltalmi tanusitvany (supplementary protection certificate, SPC) engedé-
lyezésének célja, hogy a szabadalomtulajdonost karpétoljak azért a veszteségért, amely an-
nak kovetkeztében éri, hogy sajat gydgydszati vagy noévényvédelmi termékekre vonatkozé
szabadalmainak oltalmi ideje csokken a forgalmazasi engedély megszerzéséhez sziikséges
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elhizddd id6 miatt. A gydgydszati termékekre vonatkozo SPC-k engedélyezését szabalyozo,
469/2009 eurdpai uniods rendelet szerint az SPC-kérelmeket a nemzeti szabadalmi hatosa-
goknal kell benyujtani, és ezek jogosultak engedélyezni vagy elutasitani, valamint eldonteni
a jogérvényesitési kérelmeket. Ha a vonatkozé eljarasok folyaman sziikségessé valik a ren-
delet szovegének értelmezése, az Eurdpai Unid Birdsaga (Court of Justice of the European
Union, CJEU) a végs6 értelmezd hatosag.

Mioéta ezek a rendeletek hatélyba léptek, a CJEU-nak béven volt lehetésége értelmezési
irdnyelv addsara. Ugy tlinik, hogy az SPC-re vonatkozd legtébb dontése a 3. cikkre vonatko-
zik, amely az SPC elnyerésének feltételeit szabalyozza. A CJEU tjabb dontései foglalkoznak
arendelet 1(b) cikkével is, amely a ,,termék” alabbi meghatarozasat adja: ,,E rendelet céljara
... a termék’ egy gyogyaszati termék hatéanyagat vagy hatdéanyagainak kombinacidjat je-
lenti”.

A 431/04 tgyben (a Massachusetts Institute of Technology fellebbezése) azt a kérdést kel-
lett eldonteni, hogy lehet-e SPC-t engedélyezni olyan termékre, amely egy citotoxikus ve-
gytlet (karmusztin) és egy lassan felszabadulé matrix (polifeprozan) kombinaciéjabdl all,
ahol az utébbi komponens nem bir gydgyaszati hatékonysaggal. A polifeprozan, jollehet
gyogyaszatilag nem hatékony, nélkiilozhetetlen a karmusztin késleltetett felszabadulasahoz;
e matrix nélkiil a karmusztint nem lehet gyogyaszatilag felhaszndlni. A Német Szabadalmi
és Védjegyhivatal (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA) elutasitotta az SPC-re ira-
nyul6 kérelmet, és a Szovetségi Szabadalmi Birdsag (Bundespatentgericht, BPG) megerdsi-
tette ezt a dontést. Ezutan a Szovetségi Fellebbezési Birdsag (Bundesgerichtshof, BGH) ugy
dontott, hogy az tigyet a CJEU-hoz tovabbitja, és e birdsagtol azt kérdezte, hogy az 1(b) cikk
szerint kovetelmény-e, hogy mindkét komponens gyodgyaszatilag hatékony gyogyszer le-
gyen, vagy pedig egy olyan kompozicid, amely egy gydgyaszatilag hatékony anyagbol és egy
olyan masik komponensbdl dll, amely ahhoz sziikséges, hogy a gyogyszert gydgyaszatilag
hatékony mddon lehessen adagolni, ,,egy gyogyaszati termék hatéanyagainak kombinacio-
jaként” mindsithetd-e.

A CJEU el6szor megallapitotta, hogy a ,hatdéanyag” fogalma meghatarozasanak a hi-
anyaban a jelentést és annak korét a szovegosszefiiggés és az altalanos értelmi képesség
szerint kell meghatdrozni. K6z0s alapnak tekintette, hogy ,,a "hatéanyag’ kifejezést a gyogy-
szertanban ugy fogadjak el, hogy az nem olel fel a gydgyaszati termék részét képezd olyan
anyagokat, amelyeknek 6nmagukban nincs hatdsuk az emberi vagy allati testre” A CJEU
ezutan, figyelembe véve kiilonosen az 1610/96 sz. eurdpai unids rendeletet — amely el6irja,
hogy az SPC-oltalomra alkalmas vegyiiletnek ,,altaldnos vagy sajatos hatast kell kifejtenie
a kdros szervezetekre vagy novényekre” —, és annak érdekében, hogy meggatolja az SPC-
oltalom ,,0rokzold” fennmaradasat, a kovetkezd végkovetkeztetésre jutott: ,Az 1(b) cikket
... ugy kell értelmezni, hogy az egy gyogyaszati termék kombinacidja’ kifejezés nem foglalja
magaban két olyan anyag kombindcidjat, ahol csak az egyik komponens mutat 6nmagaban
gyogyaszati hatékonysagot egy adott indikdciora, mig a masik komponens azt teszi lehe-
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tové, hogy ez a hatdanyag gydgyaszati termékként legyen felhasznalhato, mert sziikséges
ahhoz, hogy az elsé anyag az adott indikéciéra gydgyaszati hatdst tudjon kifejteni”. Igy a
vizsgalt kombinacidra a 469/2009 sz. rendelet 1(b) cikkének a meghatarozasa alapjan nem
adhato SPC.

A helyzet némileg eltéré volt a 631/13 tigyben. Itt az volt a kérdés, hogy egy egyedi hor-
dozéprotein (D protein — egy G immunglobulin, amely megkéti a Haemophilus influenza
proteinjét, amelyrdl ismert, hogy gyogyaszati hatékonysagot mutat ezen baktérium ellen)
egy olyan vakcinaban (a GlaxoSmithKline Synflorics nevii gyoégyszere), amelyet jovaha-
gyott az Eurdpai Gyogyszeriigynokség (European Medicines Agency), alkalmas-e arra,
hogy egy SPC révén onalléan oltalmat nyerjen. A Synflorics egy olyan vakcina, amely tiz
pneumococcusos poliszacharid szerotipusbdl all, amelyek koziil nyolc konjugalva, vagyis
kovalensen kotve van a hordozé D proteinhez. A poliszacharid-hordozé konjugatum mel-
lett a vakcinakészitmény aluminiumfoszfat adszorbenst, natriumkloridot és vizet tartal-
maz.

Kordbban az Osztrak Szabadalmi Hivatal és az Osztrak Legfelsébb Birdsag elismerte a
kovetkez6 tényeket:

- A D proteint egy alapszabadalom védi, ami annyit jelent, hogy a rendelet 3(a) cikke

szerinti kovetelmény ki van elégitve.

- Azanyagra nem engedélyeztek SPC-t, vagyis a 3(c) cikk szerinti kévetelmény is ki van
elégitve.

- A Synfloricsra engedélyeztek forgalmazasi engedélyt, ami annyit jelent, hogy a 3(b)
cikk szerinti kovetelmény is ki van elégitve, legalabbis a konjugatummal kapcsolat-
ban.

- A Synfloricsban levé D proteinnek két fiiggetlen hatdsa van:

— vakcinaként hatdsos a nem tipusos Haemophilus influenzabaktériumok éltal
okozott kozépftilté-gyulladas ellen, és

— adjuvansként hatéanyagok mellett hatasos a pneumococcusok (pneumococcusos
poliszacharidok) ellen.

Az osztrak birésag azonban még mindig bizonytalan volt azzal kapcsolatban, hogy a D
protein védhet6-e SPC dltal, mert kovalensen van kétve egy masik molekuldhoz. Ez a ko-
valens kotés megvaltoztatta az SPC-kérelem targyat (,,szabad D protein”) a forgalmazasi
engedély termékéhez viszonyitva (,kotott D protein”). Az SPC-kérelmet ugyanis magdara
a D proteinre nyujtottdk be, nem pedig egy D protein—poliszacharid konjugatumra, ami
egy eltéré molekula volt. A bir6sag megjegyezte, hogy itt a Medeva-iigyhoz (322/10) és a
Georgetown University-ligyhoz (422/10) viszonyitva eltéré helyzetrdl volt szo, ahol a forgal-
mazasi engedély targyat képezd termék egyéb hatéanyagok mellett, nem pedig kovalensen
kotve volt jelen.

Miutdn az osztrak birésag a CJEU-hoz fordult, az utébbinak a dontése el6szor megéllapi-
totta, hogy a 469/09 sz. rendelet 1(b) cikkében taldlhato ,hatéanyag” kifejezés a rendeletben
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nincs meghatarozva, azonban azt a 431/04 tigyben a CJEU mar korabban értelmezte, meg-
allapitva, hogy ,,a gydgyszertanban altalanosan elfogadott, hogy a ’hatéanyag’ kifejezés nem
vonatkozik a gyogyszertermék részét képezd olyan anyagra, amely 6nmagaban nem fejt ki
hatast az emberi vagy allati testre”. Késobb ez az értelmezés megszilardult, amikor a 2001/83
sz. eurdpai unids irdnyelv 1. cikkét ugy modositottak, hogy annak meghatdrozasa szerint a
hat6éanyag ,,olyan anyag vagy anyagkeverék, amely egy gyogyaszati termék eldallitasara van
szanva, és amely — igy felhasznalva — ennek a terméknek a hatéanyagava vilik, ahol ezt a
terméket gyogyaszati, immunologiai vagy metabolikus hatast anyagként kivanjak felhasz-
nélni abbdl a célbdl, hogy helyreallitson, kijavitson vagy moédositson fizioldgiai funkciokat,
vagy orvosi diagnozisra legyen felhasznalhaté”. Minthogy azonban egyik rendelet sem tesz
kiilonbséget a szabad vagy kovalensen kotott hatéanyagok vagy alkatrészek kozott, a CJEU
most hozott dontésében arra a kovetkeztetésre jutott, hogy ,nem helyes kizarni ... SPC en-
gedélyezését ilyen hatéanyagra” Mads szavakkal: nem lényeges koriilmény az, hogy a haté-
anyag egy masik alkotorészhez kovalensen van kotve.

Ezutan a CJEU dontése azt veszi fontoldra, hogy a D proteinre engedélyezheté-e SPC-
oltalom, jollehet gyodgyaszati hatdsa nem esik a forgalmazasi engedély szohasznalata altal
fedett gyogyaszati indikdcidk korébe. Ilyen vonatkozasban a dontés megallapitja, hogy a
469/2009 sz. rendelet 3. cikke szerint az SPC engedélyezéséhez négy kovetelményt kell ki-
elégiteni, amelyek koziil az egyik az, hogy az SPC-kérelem targyat képezé komponensre
gyogyaszati termékként legyen forgalmazasi engedély.

Végiil a CJEU dontése a szakvéleményt kérd osztrak birdsag utolsé kérdését targyalja, va-
gyis azt, hogy egy olyan komponens, amely 6nmagaban nem hatékony, de egy masik hatd-
anyag hatékonysagat fokozza, targya lehet-e egy SPC-nek. A korabbi esetjogot, amely kizarta
a gyogyaszati hatast nem mutaté anyagokat (példaul az adjuvansokat) az SPC-oltalombol,
a CJEU szerint itt nem kellett alkalmazni, mert a D proteint nem adjuvansként hasznaltak.
Ezutan a CJEU megvaltoztatta a feltett kérdést, és ismét az 1(b) cikkre dsszpontositva azt
kérdezte, hogy egy pneumococcusos poliszachariddal konjugalt hordozé protein, amelyet
egy vakcinaban gyermekgydgyaszati célra hasznalnak, az 1(b) cikk értelmében terméknek
tekinthet6-e, majd a rendelet céljanak és szovegezésének fényében megallapitotta, hogy egy
poliszacharid antigénnel kovalens kotéssel konjugalt hordozoprotein nem tekinthetd hatd-
anyagnak, kivéve ha megallapithatd, hogy 6nmagaban farmakoldgiai, immunoldgiai vagy
metabolikus hatast fejt ki, amit fed a forgalmazasi engedély gydgyaszati indikacidja.

A CJEU dontésébdl az az dltalanos kovetkeztetés vonhato le, hogy egy gyogyaszati készit-
mény olyan komponense, amely egy masik hatéanyaghoz kovalens kotéssel kapcsolodik,
nincs onmagaban kizarva az SPC-oltalombdl. Az oltalomnak azonban feltétele, hogy

- akomponens 6nmagaban is gydgyaszati, immunologiai vagy metabolikus hatast fejt-

sen ki, és

- azezen komponens altal kifejtett farmakoldgiai, immunoloégiai vagy metabolikus hatds

a forgalmazasi engedély szovegében szerepld gyogyaszati indikaciok korébe essen.
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A CJEU-nak ez a dontése tehat azt jelzi, hogy a ,,termék” a 469/2009 sz. rendelet értelmé-
ben a forgalmazasi engedélyben korvonalazott gyodgyaszati indikaciok altal célhoz kototten
korlatozott.

Az Eurdpai Unié Torvényszéke

A) A Sky UK-nak (Sky) a Skype vallalat ellen régéta folyo harca a ,,sky” sz6 hasznalataért a
SKYPE védjegyben az Eurépai Uni6 Torvényszéke (General Court of the European Union,
GC) eldtt nemrég ért véget.

Bar a Microsoftnak sikeriilt Braziliaban, Svajcban és Torokorszagban gy6znie a Sky altal
benyujtott felszolalds tigyében, ez nem sikeriilt a GC el6tt, mert ez a birésag nem allapitott
meg Osszetévesztési veszélyt a SKYPE és a sKY védjegy kozott. Ezért a GC ugy dontott, hogy
a Sky sikeresen vonta kétségbe a SkYPE védjegy lajstromozhatdsagat.

A Sky az Egyesiilt Kirdlysagban is sikeresen tdmadta meg a Microsoft SKY DRIVE nevd,
felhészert védjeggyel védett szolgaltatasat: azt a Microsoftnak ONEDRIVE névre kellett at-
keresztelnie.

Az gy hattere, hogy a Skype, amelyet az irorszagi Dublinban alapitottak, és amelyet
jelenleg a Microsoft birtokol, 2005. junius 28-an a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatalnal
(BPHH, Office for Harmonization in the Internal Market) kérte a SKYPE szdvédjegy és az
annak megfelel6 logo lajstromozasat, ahol a szot felhé alakjaban veszi koriil egy korvonal.
Amikor a védjegybejelentést publikaltak a kozosségi védjegykozlonyben, a Sky felszélalt a
sajat korabbi kozosségi sky védjegylajstromozasa alapjan. A felszdlalast a Sky javara dontot-
ték el. Ez ellen a Skype a BPHH Negyedik Fellebbezési Tanacsanal fellebbezett, amely azon-
ban elutasitotta a fellebbezést arra hivatkozva, hogy fennall az 9sszetévesztés valdszintsége
a Skype védjegye és a sky védjegy kozott.

A Skype ez ellen a dontés ellen a GC-nél fellebbezett. F6 érvei a kovetkezdk voltak:

a) A védjegyek nem hasonlok.

b) A skYPE védjegy széles korti hasznalat révén megkiilonboztetéképességre tett szert.

¢) Mindkét védjegy egyiitt 1étezett a piacon hosszu éveken keresztiil anélkiil, hogy ez

zavart okozott volna.

Ahhoz, hogy meg tudja allapitani az 6sszetévesztés valdszinliségét, a GC-nek elészor azt
kellett eldontenie, hogy ki tekinthet6 az tigyben illetékes kozonségnek. Bar a birosag egyet-
értett azzal, hogy a skYPE védjegyet hasznalé fogyasztok szakosodva vannak a Voice Over
Internet Protocol (VOIP) haszndlataban, ez nem jelenti azt, hogy a kézonségnek ez a része
koriiltekintdbb és jobban tajékozott, és ezért kevésbé lenne hajlamos a védjegyek Osszeté-
vesztésére. A birosag azt is megjegyezte, hogy egy eredményes keresethez csupan arra van
szlikség, hogy a tamadas az Eurdpai Unio egy részében legyen érvényes, és ezért helyes volt
a fellebbezési tanacs megkozelitése, amely szerint éppen az Egyesiilt Kiralysag kozonségét
tekintette megfelel6nek. A sky védjegy az Egyesiilt Kiralysagban magas fokd megkiilonboz-
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tet6képességgel rendelkezik annak kovetkeztében, hogy ott a telekommunikacids és a szora-
koztatdiparban hiresek hangfelvevd, hangatadé és hangreprodukald késziilékei a 9., a 38. és
41. aruosztalyban.. Ezért az Europai Unionak ezen a részén beliil nagyobb az dsszetévesztés
valdszintlisége. Az Osszetévesztés globalis valdszintiségét vizualis, hangzasi vagy fogalmi ha-
sonldsag alapjan a jelzések altal adott altaldnos benyomds alapjan kell meghatdrozni. Ez a
meghatarozas attol fiigg, hogy a kozonség a kérdéses védjegyet felismeri-e. Minél erésebb
megkiilonboztetd jelleget mutat a védjegy, anndl nagyobb az Osszetévesztés valdszintsége.
Ezért a jobb megkiilonboztetGképességli védjegyek oltalma szélesebb korti, mint a kisebb
megkiilonbozetdképességlieké. A nagyobb megkiilonboztet6képesség vagy annak tulajdo-
nithato, hogy ez a védjegyben rejlé tulajdonsag, vagy pedig a kozonség ismeri el.

A GC dontése megallapitja, hogy a ,,sky” kifejezés, amely megegyezik a korabbi védjegy-
gyel, teljes mértékben megjelenik a lajstromoztatni kivant skype védjegy kezdetén. Igy
tehat az utébbi védjegy harom 6todét képezi, és elsd szdtagja teljesen hallhat6 az utébbi
védjegy kiejtésekor. Ellentétben a védjegybejelent6 allitasaival, a ,,skype” szoban az ,,y” ma-
ganhangzé nem rovidebb, mint a ,,sky” szoban. Az utébbi kifejezés vilagosan felismerhet6 a
»skype” szdban annak ellenére, hogy a kérelmezett védjegyben egy szoként van irva, ,,mes-
terséges szétvalasztas” nélkiil, ellentétben a kérelmez6 éllitdsaval. Valds tény, hogy a ,,sky”
betlii megtalalhatok a kérelmezett védjegy kezdetén, és ez a sz6 (sky = ég) része az angol
nyelv alapszoétaranak, ahol konnyen azonosithato.

Ezért — jollehet a Skype azzal érvelt, hogy a timadas a ,,skype” sz6 mesterséges szétvalasz-
tasat jelenti ,,sky” és ,,pe” részre — a sky markanév eréssége az Egyesiilt Kiralysagban arra a
kovetkeztetésre vezetett, hogy az atlagos angol k6zonség a skYPE védjegyet a sKy védjeggyel
tarsitana.

A GC azt is megallapitotta, hogy a ,,skype” sz6 koriili felh6szert arnyék nem jarul hozza
a védjegy megkiilonboztetéképességéhez.

A Skype-nak azzal az érvelésével kapcsolatban, hogy védjegye megkiilonboztetoképes-
ségre tett szert, a GC azt allapitotta meg, hogy a kérelmezett védjegy allitélagos ,,masodla-
gos jelentése” a valosagban nem a védjegy altal nyujtott fogalmi tartalom, amely fiiggetlen
lenne a bejelent6tdl. Ha azonban a ,,skype” kifejezés sajat maga szerzett volna jelentést a
kérelmezett védjegy dltal védett szolgaltatasok azonositdsara, ez egy altaldnos kifejezés, és
igy deszkriptiv jellegti lenne.

Az egyiittélésre vonatkozo érveléssel kapcsolatban a GC ramutatott, hogy a lajstromozasi
kérelem benyujtasanak idejében a védjegyet csak 22 honapig hasznaltak, ami nem mindsit-
hetd elegendének megszerzett megkiilonboztetoképesség bizonyitasdhoz. Emellett egyiitt-
élésrdl csupan a VOIP kommunikacios szolgaltatasok vonatkozasaban lehet beszélni, mas
arukkal és szolgaltatasokkal kapcsolatban azonban nem. Ezért az igényelt védjegy kapcsan
megjelolt hossza aru- és szolgaltatasi listabdl csupan egy elkiilonitett és erésen sajatos szol-
géltatas terén vald egyiittélés nem csokkenti az 6sszes aruval és szolgaltatassal kapcsolatos
megtévesztés valosziniiségét.

10. (120.) EVFOLYAM 6. SZAM, 2015. DECEMBER



148 DRr. PALAGYI TIVADAR

A fentiek fényében a GC azon a véleményen volt, hogy a védjegyek megtévesztéen hason-
l6ak, és ezért elutasitotta a Skype fellebbezését.

A Microsoft kijelentette, hogy meg fogja fellebbezni a dontést. Itt azt is megjegyezziik,
hogy a véllalat eredményesen lajstromoztatta az Egyesiilt Kiralysdgban, [rorszagban, Német-
orszagban és Spanyolorszagban a skYPE szévédjegyet és logét. Ezért tulajdonképpen nincs
sziiksége arra, hogy kozosségi SKYPE védjegyet szerezzen, mert a SKY nem inditott ellene
bitorldsi eljarast, hanem csupdn a skYPE védjegy lajstromozasat kivanta megakadalyozni.

B) A GC nemrég elismerte az érvényességét két haromdimenziés védjegynek, amelyek
a hires dan sdrga alakokra vonatkoznak, és amely védjegyeket a BPHH-nal nyujtott be a
LEGO Juris A/S (Lego).

Az ez ellen benyujtott felszélalast elutasitotta mind a BPHH, mind annak fellebbezési
tandcsa.

A felszélalé ezutan a GC-t kérte a BPHH dontéseinek hatalytalanitasara lényegileg ugyan-
azon érvek alapjan, mint amelyeket a BPHH el6tti eljarasokban terjesztett eld. Alapvetden
azt allitotta, hogy a LEGO védjegyei érvénytelenek az alabbi két f6 ok alapjan:

- kizarélag olyan alakra vonatkoznak, amely maguknak az druknak a természetébdl ko-
vetkezik, és amely kizarja a 207/09 sz. rendelet 7(1)(e)(i) cikke szerint lajstromozasuk lehe-
tOségét; és

- az aruk alakja kizardlag egy sajatos muszaki eredmény eléréséhez sziikséges, ami a
207/09 sz. rendelet 7(1)(e)(ii) cikke szerint nem lajstromozhato.

A GC mindkét dllitast megalapozatlannak nyilvanitotta. Az elsével kapcsolatban ramu-
tatott, hogy a kérelmezd csupan azt dllitotta, hogy a két vizsgalt haromdimenzids védjegy
alakjat kizardlag a termék jellege hatarozza meg, anélkiil, hogy ennek az allitdsnak barmilyen
magyarazataval szolgalt volna. Ezért az dllitast a GC mint elfogadhatatlant elutasitotta.

A masodik érvénytelenségi okkal kapcsolatban a GC el8szor arra utalt, hogy a hivatko-
zott 7(1)(e)(i) cikk azt allapitja meg, hogy ,,csupan azok az drualakok nem lajstromozhatok
védjegyként, amelyek csak muszaki megoldast foglalnak magukban, és amelyek védjegy-
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ként vald lajstromozasa ezért valoban akadalyozna a miiszaki megoldas mas vallalatok alta-
li hasznélatat”; ezzel szemben ,helytelen lenne visszautasitani aruk alakjanak védjegyként
valé lajstromozasat csupan azon az alapon, hogy az muszaki jellemzdket (is) mutat”. Errél
a GC megillapitotta, hogy a kérelmez6 nem bizonyitotta, hogy a megtamadott védjeggyel
védett alak lényeges jellemz6i miszaki eredményt szolgaltatnak. Nem lehet ugyanis a lajst-
romozott alakok lényeges jellemzdinek tekinteni azokat a kiemelt koriilményeket, amelyek
révén i) a haromdimenziés védjegy egy jatszé tevékenységben felhasznalni szandékozott
babut képvisel, ii) a védjegy altal védett terméknek mozgathato részei vannak, és iii) minden
jatékfigurat mas legédarabokhoz lehet csatlakoztatni (a labaik alatt 1év6 kiilonleges lyukak-
nak tulajdonithatéan).

A GC feleslegesnek mindsitette a kérelmezének arra a kordbbi dontésre val6 hivatkoza-
sat is, amelyben ugyanez a GC a 7(1)(e)(ii) cikk alapjan megerdsitette a legotéglak alakjat
képvisel6 haromdimenzids védjegy érvénytelenségét. Valdjaban a bir6 leszogezte, hogy a
jatékfigura emberi alakja, amelyre a vizsgalt védjegyek vonatkoznak, nyilvanvaléan semmi-
lyen koz6s vonast nem mutat a hivatkozott érvénytelen védjegy nagymértékben ,,miiszaki”
alakjaval, eltekintve attdl a ténytSl, hogy mindkét alak ugyanazon vallalat altal eléallitott
jatékokra vonatkozik.

C) A GC2015. szeptember 8-an hozott dontést a Loutfi Management Propriété Intellectuelle
SARL v. AM] Meatproducts-iigyben, amely az alabbi, arab irdsrendszert kozosségi védje-
gyekre vonatkozott: ,.el baina” (jelentése ,1atas”), ,.el benna” (jelentése ,izlés”) és ,.el bnina”
(jelentése ,,finomsag”):

didl S
ELIBENNA

é I"h." rll.'l'll‘:‘]iu"

al =3

Mindegyik abras védjegy a szavakat egyarant tartalmazza latin bettikkel és arab irassal. A
belga nemzeti birésag megallapitotta, hogy az az érintett kozonség, amelynek meg kellett 4l-
lapitania, hogy fennallt-e a védjegyek Osszetévesztésének a valoszintisége, arab szarmazasu
muszlim fogyasztokbdl allt, akik az Eurépai Unidban az iszldm torvényei szerint elkészitett
(halal) ételeket kivantak vasarolni, és legalabb alapszinten ismerték az arab irast.

Egy kozosségi védjegy bitorldsanak a bizonyitasahoz vagy egy kozosségi védjegy lajstro-
mozasa elleni felszolalasahoz, ahol a védjegyek hasonldk, de nem azonosak, és a megjelolt
aruk vagy szolgéltatdsok azonosak vagy hasonlok, a védjegyek kozotti osszetévesztés va-
16szintiségét kell bizonyitani az érintett kozonség korében. Az Osszetévesztés valdszintisé-
gének fennforgasat atfogéan kell bizonyitani, figyelembe véve az adott iigy kortilményei
szempontjabol szamitasba jovo tényezoket. A vizsgalt jelzéseket latasi, hallasi vagy fogalmi
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szempontbol kell értékelni, kiillondsen azok megkiilonboztetd és uralkodo elemeit véve fi-
gyelembe. Az értékelést az érintett kozonség, vagyis a kérdéses aruk vagy szolgaltatasok
atlagos fogyasztojanak a szemszogébdl kell végezni.

A GC megallapitotta, hogy az Osszetévesztés valdszinliségének a vizsgalatit a belga bird-
nie, jollehet ezeket a kiilonbségeket csak olyan személyek észlelhetik, akik tudnak arabul;
viszont a vizsgalt esetben az érintett koz6nség ismerte az arab nyelvet. Ezeknek a kiilonbsé-
geknek a figyelmen kiviil hagyasa azt jelentette volna, hogy nem vizsgalnak minden olyan
tényez6t, amely fontos az iigy koriilményei szempontjabol.

Bar az ligy arab iras vizsgalatdra vonatkozott, az elvek hasonléan alkalmazhatdk kinai,
orosz és indiai irdsra is. A GC dontése megerdsit szamos olyan kozosségi védjegybejelen-
tést, ahol a védjegy példaul kinai irast tartalmaz (kiilonosen, ha ez az iras uralkod¢6 eleme a
védjegynek), feltéve, hogy a védjegy szamara fontos k6zonség beszél kinaiul.

A dontés érvényes olyan védjegyekre is, amelyek latin bettikkel leirt, nem eurdpai szava-
kat hasznalnak.

D) A Nanu-Nana, egy német kiskereskedd 2007. augusztusban kérte a BPHH-ndl a NANU
védjegy lajstromozdsat. Ez ellen felszélalt a Vincci spanyol széllodalanc, amely éppen egy
hénappal kordbban nyujtott be kérelmet a NAMMU kozosségi védjegy lajstromozasa irdnt. A
Nanu-Nana toalettszerekre és gyertyakra, mig a Vincci mosoészolgaltatdsokra, alkoholos és
nem alkoholos italokra, valamint orvosi szolgaltatasokra kért védjegyoltalmat.

2010-ben a BPHH felszolalasi osztdlya helyt adott a Vincci felszdlaldsanak. E dontés ellen
a Nanu-Nana még ugyanabban az évben fellebbezést nyujtott be. Ennek alapjan a BPHH
elsé fellebbezési tanacsa engedélyezte szamara a védjegyoltalmat gyertyakra és toalettsze-
rekre, de eltiltotta kozmetikumok, fogkefék és kiskereskedelmi szolgaltatasok oltalmatél
azzal érvelve, hogy az utobbiakkal kapcsolatban fennallna az 9sszetévesztés valoszintisége
a két védjegy kozott.

E dontés ellen a Nanu-Nana a GC-nél nyujtott be fellebbezést, azonban az tigyet 2013-
ban sziineteltették, mert a Nanu-Nana a birdsagnal egy kiilonall6 jogi eljarast inditott a
Vincci NAMMU védjegyének megvonasa irant. Ezt a kérelmet a birdsag 2014. decemberben
elutasitotta.

A GC 2015. jalius 9-én a Nanu-Nana ellen hozott dontést, elutasitva kozmetikai szerekre,
fogkefékre és kiskereskedelmi szolgéltatasokra vonatkozé védjegylajstromozasi kérelmét. A
Nanu-Nana azzal érvelt, hogy a védjegyek vizualisan kiillonboznek, mert mindkét sz6 eltérd
szamu bet(ibol all, és a NAMMU védjegy kozepén az ,,m” betli kettézése hozzdjarul a vizualis
hasonldsag hianyahoz. A GC azonban azzal érvelt, hogy ez nem volt elegendé a hasonldsag
megsziintetéséhez, mert a védjegy kozepén levd csekély kiilonbségek nem vonzzak jobban
a fogyasztod figyelmét, mint a védjegyek eleje és vége.

Igy a Nanu-Nandnak meg kellett elégednie eredeti védjegyoltalmanak csupan egy részével.
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Fiilop-szigetek

A Westmont Pharmaceutical Inc. (Westmont) felszolalt a Platinum Pharmaceuticals, Ltd.
(Platinum) oMEZOLE védjegy lajstromozasa irant benyujtott kérelme ellen; a védjegyet
vékonybélfekély, gyomorfekély és gyomorreflux kezelésére szolgalé gydgyaszati készit-
ményekre kivantak lajstromoztatni. 2014 szeptemberében a Fiilop-szigeteki Szellemitu-
lajdon-védelmi Hivatal jogi iroddja megallapitotta, hogy az oMEZOLE védjegy hasonlit az
OMEPRAZOLE generikus gydgyszernevéhez, és ezért uigy dontott, hogy a lajstromoztatni
kivant védjegy nem rendelkezik megkiilonboztetéképességgel.

A Westmont azzal érvelt, hogy a Folop-szigeteki szellemitulajdon-védelmi torvény 123.1(h)
és (j) cikke szerint az OMEZOLE védjegy nem lajstromozhatd, mert kizarolag olyan jelekbdl
all, amelyek az azonositani kivant aruk és szolgaltatasok szempontjabol generikusak.

A jogi iroda felszdlitotta a Platinumot, hogy vélaszoljon az elutasit végzésre, azonban
nem kapott valaszt. Végleges dontésében megallapitotta, hogy a két védjegy kezd6 ,,O, M és
E”, valamint végs6 Z, O, L és E” betiii azonosak. A generikus névként ismert OMEPRAZOLE-
hoz képest az egyetlen kiilonbséget a kozépso ,,P, R és A” betiik hidanya képezte, amelyek
eltavolitasaval jutottak az OMEZOLE megjeloléshez. Az utébbi azonban nem alkalmas lajst-
romozasra, mert csupan roviditése a generikus OMEPRAZOLE névnek, amely szerepel az
Egészségiigyi Vilagszervezet (WHO) altal a generikus nevekrdl kiadott hivatalos listan.
Emellett a két védjegy hasonldsaga annyira kézenfekvo, hogy fennforog a fogyasztok meg-
tévesztésének a veszélye.

Hollandia

Az FKP Sojuzplodoimport (FKP) orosz allami vallalat egy évtizednél hosszabb ideig folyta-
tott jogi harcot a Spirits International (Spirits) holland vallalattal a jol ismert STOLICHNAYA
és MOSKOVSKAYA vodkavédjegy tulajdonjogaért. A vitatott kérdés az volt, hogy a Yuri
Shefler orosz tizletember dltal birtokolt Spirits torvényesen kapta-e meg a védjegyeket a
Szovjetunio 6sszeomldsa utdn. A Spirits azzal érvelt, hogy jogosan szerezte meg a védjegye-
ket az FKP-tdl, amely eredetileg a védjegyek tulajdonosa volt miutan privatizaltak.

2012. julius 24-én a Hagai Fellebbezési Birdsag Oroszorszag javara erdsitett meg egy a
Rotterdami Keriileti Birdsag altal Oroszorszag javara 2006-ban hozott kozbensd itéletet.
Dontése szerint az FKP-t nem privatizaltak érvényesen, és a Spirits nem johiszemten kapta
meg a védjegyeket. Ennek kovetkeztében a védjegyek Oroszorszag birtokaban maradtak. E
dontés ellen a Spririts 2013. december 20-an a legfelsdbb birésagnal nyujtott be fellebbezést,
amely fenntartotta a fellebbezési birdsag dontését, és az tigyet visszautalta a Rotterdami
Keriileti Birosagnak, hogy folytassa a f6 eljarast.

Ez utébbi 2015. marcius 25-én elrendelte, hogy a Spirits adja at a védjegyjogokat Orosz-
orszagnak 100 000 EUR biintetés terhe és egy tovabbi, napi 50 000 EUR birsag kirovasa
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mellett. Ez a dontés precedensként szolgal vilagszerte egyéb hasonlé tigyek szamara. Emel-
lett a Rotterdami Keriileti Birdsag, azonos birsag kilatasba helyezése mellett, megtiltotta a
Spiritsnek, hogy bitorolja a STOLICHNAYA és a MOSKOVSKAYA védjegyet.

Az FKP fuggetleniil att6l a kérésétdl, hogy bizonyos védjegyeket, amelyeket torvénytele-
niil szereztek meg, ruhdzzanak r4, a Spirits dltal lajstromoztatott egyéb védjegyek megvona-
sat is kérte. Ilyen vonatkozasban a Rotterdami Keriileti Birosag ugy dontott, hogy megvon-
ja a Spirits altal lajstromoztatott STOLICHNAYA és MOSKOVSKAYA dbrds és szovédjegyet. A
birdsag azonban megtagadta a kiillonboz6 védjegylajstromozasok megvondsara vonatkozd
olyan sz6- és dbras védjegyek megvondsara vonatkozd kérelmet, amelyeket a Spirits birto-
kolt, és amelyek a ,,stoli-” alakra voltak korlatozva (szemben a sTOLICHNAYA alakkal), mert
azon a véleményen volt, hogy nem all fenn az osszetévesztés valdszintisége ezen védjegyek
és a STOLICHNAYA védjegyek kozott.

Az FKP és a Spirits kozotti legutobbi vita arra vonatkozott, hogy a Spirits allitélag véd-
jegybitorlast kovetett el azaltal, hogy a Benelux allamokban a sToL1 védjegyet hasznalta
vodkara.

A birésagi dontést megel6z6 tények kozott kell megemlitiink, hogy a Rotterdami Keriileti
Birésag dontését kovetden a Benelux allamokban megsziint a vodka drusitdsa STOLICHNAYA
védjeggyel. A dontés utan azonban a Spirits a Benelux dllamokban sToL1 védjeggyel arusi-
totta vodkajat a kovetkezd szlogennel: ,,Same Vodka Different Label” (ugyanaz a vodka mas
cimkével).

Az FKP a Hagai Fellebbezési Birdsagnal érdemi végzést kért arra hivatkozva, hogy

- egy olyan védjegye van, amelynek a Spirits altali (fentebb targyalt) atruhdzasat a birdsag
elrendelte, azonban az atruhdzas még nem tortént meg; és

— az alabbi korabbi védjeggyel rendelkezik:

_STOLICHNAYA
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Emellett az FKB arra is kérte a birésagot, hogy kotelezze a Spiritset tajékoztatas nyujtasa-
ra eladasairol és hasznarol, a szallitott Stoli-palackok bevonasara, és a Stoli-felirati palackok
megsemmisitésére.

A Spirits a kovetkezdékkel érvelt:

- a Rotterdami Keriileti Birésag mar megallapitotta, hogy a sToL1 védjegyek nem voltak
megtévesztden hasonlok a sTOLICHNAYA védjegyekhez;

— a STOLI és a STOLICHNAYA védjegyek osszehasonlitasakor csupan a két (nem hasonlo)
szot kell 6sszehasonlitani, mert mas elemek hasznalata a védjegyeknél szokasos gyakorla-
tot képezett, és ezért azok nem jarulhattak hozza a védjegy megkiilonboztetoképességéhez
(ilyen elemek a kiilonleges szinek, csikok, érmék, épiiletek és kifejezések, amilyenek a ,,pré-
mium” és a ,vodka” sz9);

- a Benelux allamokban nem végzett olyan cselekedeteket, amelyek a védjegytulajdonos
szamara voltak fenntartva — a vodkat kozvetleniil Lettorszagbdl importaltak a Spirits Bene-
lux elosztdi.

Erre az utébbi érvre az FKP azzal valaszolt, hogy az alperes a sToL1 védjegyek tulajdo-
nosaként védjegybitorlast kovetett el, amikor megengedte elosztdinak, hogy sToLI jelzésti
vodkat arusitsanak a Benelux allamokban.

A Rotterdami Keriileti Birdsag (egy elézetes dontésben) megallapitotta, hogy a védjegyek
megtévesztden hasonldk voltak, kiilondsen azért, mert a Spirits jelzését olyan arukkal kap-
csolatban hasznaltdk, amelyek azonosak voltak az FKP lajstromozott védjegyét visel6 aruk-
kal. A birésag megjegyezte, hogy a vasarlokozonség észlelné a kiilonbségeket, kiilonosen a
STOLI és a STOLICHNAYA sz6 kozott, de azt gondolhatnd, hogy itt csak a védjegy atstilizala-
sarol van sz6. Az FKP tényleges 0sszetévesztésrol is benyujtott bizonyitékokat.

Az alperes hivatkozasat a Rotterdami Keriileti Birdsag dontésére figyelmen kiviil lehetett
hagyni, mert abban mas védjegyeket hasonlitottak dssze. A sToLI védjegy altal keltett alta-
lanos benyomast nem lehetett azonosnak tekinteni a STOLI (sz6- és abras) védjegyek altal
keltett és a birdsag dltal is elismert benyomassal, még ha — miként az alperes allitotta — az
egyes kiilonleges elemek megkiilonboztetoképességét korlatozottnak tekintették is.

Minthogy a birésag mar megallapitotta, hogy a sToLI védjegy megtévesztéen hasonlit
az FKP sToLICHNAYA védjegyéhez, nem volt sziikség a hasonlosagok tovabbi vizsgalatara.
Tekintettel azonban a Spirits vonatkozé tevékenységére, a birosag arra a kovetkeztetésre
jutott, hogy nem tortént védjegybitorlds, mert nem lehetett bitorlasnak tekinteni az alperes
és annak elosztdi kozotti megallapodas létezését, amely megengedte sToLI jel6lésti palackok
piacra helyezését a Benelux allamokban.

Bar a Spirits nem bitorolta az FKP védjegyjogait, a birdsag azon a véleményen volt, hogy
az adott koriilmények kozott a Spirits torvényteleniil cselekedett, amikor elosztéi szamara
megkonnyitette a Benelux allamokban a védjegybitorlast a sToLI védjegy hasznalata dltal.
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A sajatos koriilmények szerint a Spirits

- a sTOLI védjegy birtokosaként megkonnyitette a bitorlé hasznalatot a Benelux allamok-
ban,

- elismerte, hogy megkonnyitette ezt a hasznalatot azzal a céllal, hogy sajat sToL1 védje-
gyére vivodjék at annak a STOLICHNAYA védjegynek a goodwillje, amelyet at kellett ruhaz-
nia az FKP-ra; és

- ezért tudatdban volt a védjegyek kozotti megtévesztd hasonlosagnak.

A fenti cselekedetek torvénytelenek voltak, tekintet nélkiil arra a tényre, hogy a Spirits
goodwillt hozott létre a STOLICHNAYA védjegy szdmadra, amig birtokolta a védjegyjogokat.
Ilyen vonatkozasban a bir6sag megjegyezte, hogy a Spirits jogosult lehetne kartalanitasra az
FKP részérél példaul azon az alapon, hogy jogtalanul gazdagodott. Ez azonban nem jogosi-
totta fel a Spiritset arra, hogy a STOLICHNAYA védjegy goodwilljét atvigye a sTOLI védjegyre
megtévesztden hasonld védjegy haszndlata dltal.

A birdsag a fentiek alapjan a Spiritset eltiltotta a Benelux allamokban folytatott torvény-
telen cselekedetektdl, azt a tényt is figyelembe véve, hogy a Spirits a Benelux allamokban
jogosult volt a sTOLI védjegy hasznalatara. Minthogy azonban a Spirits maga nem folytatott
bitorlo tevékenységet, a birdsag visszautasitotta a felperes egyéb igényeit (eladasokra és ha-
szonra vonatkozd tajékoztatds megaddsa, tovabba a palackok megsemmisitése).

India

A) Az Iparjogvédelmi és Szerzdi Jogi Szemle 2014. évi augusztusi szdmdnak 211. oldaldn
beszamoltunk arrdl, hogy a Nittoo Denko Corporation a Delhi Felsébirdsagnal (Delhi High
Court, DHC) panaszt nyujtott be, amelyben kifogasolta, hogy bar a 2003-ban kiadott szaba-
dalmi végrehajtasi utasitas, kiillondsen a 24B szabaly szoros id6hatarokat ir el6 a szabadalmi
eldvizsgalatra és a szabadalmak engedélyezésére, ezeket az Indiai Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal nem tartja be. Ennek kévetkeztében a szabadalmak oltalmi ideje 13 vagy 14 évre
csokken, mert hat vagy hét évet vesz igénybe egy szabadalom engedélyezése.

A DHC megvizsgalta a kérelmet, és felkérte a hivatalt, hogy nyujtson be tervet a vizsga-
latlan szabadalmi bejelentések szamanak csokkentésére, illetve megsziintetésére. A birosag
szamos javaslatot jovahagyott. Ezek koziil a legfontosabbak:

a) id6hoz kotott terv az elévizsgalok szamanak novelésére és az Gj el6vizsgalok betanita-

sara;

b) a Szellemitulajdon-védelmi Hivatal korszerusitésére és megerdsitésére vonatkozd in-

tézkedések;

¢) Uj modszerek felkutatdsa elévizsgalok toborzasara.

A DHC ezutan egy masodik bizottsagot alakitott a kovetkezd kérdések vizsgalatara:

- A fenntartasi dij eltorlése a késedelmi iddszakra vagy egyéb rendszabélyok karpédtolhat-
nak-e a szabadalmasokat az id6veszteségért?
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- Az 1970. évi szabadalmi torvény hatélyos rendelkezései mellett volna-e lehet&ség és
milyen kortilmények kozott szabadalmak soron kiviili vizsgalatara?

Ugy tlinik, hogy a fenntartasi dij eltorlése a késedelem idejére a szabadalmasok szdmara
nem lenne kielégité megoldas. A gyorsitott vizsgalatra vonatkozdan a bizottsag a kovetkezd
javaslatokat tette:

- Gyorsitott vizsgalatra csak akkor keriilhetne sor, ha a bejelent6 helyi gyartasi lehet6-
ségeket létesit, amelyek a szabadalmi bejelentésben kinyilvanitott talalmanyt hasznositjak.
Ez a rendelkezés a kozérdeken alapszik. Ezért a bejelentének vagy mar meg kellett kezde-
nie a taldlmany indiai gyartasat, vagy pedig azt két éven beliil el kell kezdenie. Az utobbi
esetben bizonyitania kell, hogy kellé tékéje és gyartasi lehetdségei vannak ahhoz, hogy a
taldlmanyt Indidban elegendé mennyiségben gyakorlatba vegye az ésszer(i hazai igények
kielégitéséhez, vagy hogy ilyen t6ke és lehetdség hozzaférhet lesz a szabadalom engedélye-
zésétdl szamitott hat honapon beliil. A félnek koteleznie kell magat arra, hogy a talalmany
indiai gyakorlatba vételét kozvetleniil a szabadalom engedélyezése utan megkezdi. Emellett
a kérelmezének gondos és alapos tjdonsagvizsgalatot kell végeznie, és annak eredményét
be kell nytjtania a hivatalnak. Tovabbi kovetelmény, hogy a taldlmany egyetlen taldlmanyi
elvre vonatkozzék legfeljebb 6t igényponttal.

- A gyorsitott vizsgalatot mar benyujtott bejelentések kapcsan is lehet kérni, befizetve a
dijkiilonbozetet, és benyujtva a kivant dokumentumokat.

— Az els6 eldvizsgalati végzést a kérelem benyujtasatol szamitott két hénapon beliil tovab-
bitani kell a kérelmezdnek.

A fentiek azt bizonyitjak, hogy az Indiai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal komolyan fog-
lalkozik a vizsgalat meggyorsitdsaval és a hivatali hatralék megsziintetésével. Azonban az a
kovetelmény, hogy a vizsgalat meggyorsitasanak feltétele az indiai gyartds, a rendelkezést
illuzérikussa és komoly hasznot nélkiil6z6vé teszi.

B) A National Institute of Immunology (NII) v. The Assistant Controller of Patents &
Designs-iigyben a Szellemitulajdon-védelmi Fellebbezési Tandcs (Intellectual Property
Appellate Board, IPAB) hatalyon kiviil helyezte az Indiai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal
igazgatohelyettesének a dontését, amely elutasitott egy olyan masodik megosztott szabadal-
mi bejelentést, amelyet az alapbejelentésbdl szarmazé elsé megosztott szabadalmi bejelen-
tésbol valasztottak ki.

Kordbban a hivatal elutasitotta az NII masodik megosztott bejelentését azon az alapon,
hogy az érvénytelen volt, mert az alapbejelentésbél szarmaztatott egy masik megosztott
bejelentésbdl valasztottdk ki. A hivatal tovabba arra is hivatkozott, hogy a masodik megosz-
tott bejelentés benyujtasa titkozik az 1970. évi szabadalmi torvény 16(1) cikkével, mert az
alapbejelentés engedélyezése utan tortént.

Az NII a hivatali dontés ellen az IPAB-nél nyujtott be fellebbezést, és azzal érvelt, hogy
mindkét megosztott bejelentést az alapbejelentésre vonatkozé szabadalom megadasa el6tt
nyujtottak be, és igy nem iitkoztek a szabadalmi torvény 16(1) cikkével. Az NII arra is ra-
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mutatott, hogy a masodik megosztott bejelentést csupan azért nyujtottak be, mert a hivatal
»tobb kiilonallo talalmany” alapon kifogast emelt a bejelentés ellen.

Az IPAB, helyt adva NII fellebbezésének, megjegyezte, hogy a masodik megosztott be-
jelentést valdjaban az elsé megosztott bejelentés (vagyis a masodik megosztott bejelentés
»alapbejelentése”) engedélyezése el6tt nyujtottak be, mig az elsé megosztott bejelentést
az alapbejelentésre vonatkozé szabadalom megadasa el6tt nyujtottak be, tehat a masodik
megosztott bejelentés benyujtasa a szabadalmi térvény 16(1) cikkében el6irt hataridé el6tt
tortént. Az IPAB azzal is egyetértett, hogy a masodik megosztott bejelentést azért nyujtottak
be, mert a hivatal az els6 megosztott bejelentés eldvizsgalata soran ,,tobb taldlmany” kifo-
gast emelt. Ezért az IPAB megallapitotta, hogy a megtamadott dontést teljesen ésszerttleniil
és téves értelmezés alapjan hoztdk, és arra utasitotta az Indiai Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal igazgatohelyettesét, hogy a torvénnyel 6sszhangban hozzon 4j dontést.

Az IPAB els6 izben itélt érvényesnek egy megosztott bejelentésbdl kivalasztott masodik
megosztott bejelentést, ami az indiai szabadalmi joggyakorlat kedvezd valtozasat jelenti.

C) India Legfelsébb Birdsaga nemrég helybenhagyta a DHC egy dontését, amely a
Merck javara ideiglenes intézkedést rendelt el a Glenmark ellen, mert az utdbbi bitorolta a
Merck szabadalmazott Sitagliptin gyogyszerét, amelyet a védjegyzett JANUVIA és JANUMET
(metformin és Sitagliptin kombindacidja) néven forgalmaztak.

2013 elején a Merck a DHC elétt bitorlasi pert inditott a Glenmark ellen azt allitva, hogy
a Glenmark zita (Sitagliptin-foszfat-monohidrat) néven és zrta-MeT (Sitagliptin-foszfat-
monohidrat és metformin kombinacidja) néven forgalmazott termékei nem voltak el6allit-
hatdk a hatéanyag, vagyis a Sitagliptin-molekula gyartasa nélkiil, amit viszont a Merck sza-
badalma véd. A DHC egyes birdja elutasitotta a Merck ideiglenes intézkedésre vonatkozé
kérelmét, ami miatt a Merck a legfelsdbb birésaghoz volt kénytelen folyamodni. Ez, miutan
alaposan meghallgatta a feleket, hatalyon kiviil helyezte az egyes biré dontését, és a Merck
javara ideiglenes intézkedést rendelt el, azonban figyelembe vette az alperes érdekeit, vala-
mint a kozérdeket is. A legfelsdbb birdsag szerint a méltanyossag azt kivanta, hogy a z1ta és
ZITA-MET védjegyti bitorlo termékek meglévd készleteit a piacon adjak el, ami a Glenmark
szerint 6t-hat honapig, vagyis 2015. novemberig kielégitené a fennall6 igényeket.

A legfelsébb birosag megallapitotta tovabbad, hogy az erésen vitatott kereskedelmi tigyek,
amilyen a vizsgalt eset is, azonnali figyelmet és intézkedést kivannak, hogy megfelel6 keres-
kedelmi kornyezetet lehessen biztositani, ami nemzeti érdekbdl is fontos.

Iran
Az Irani Védjegyhivatal nemrég kiadott rendelete szerint a védjegybejelentésekkel kapcso-
latos minden tigyben be kell nyujtani a kovetkez6 iratokat:

- legalizalt meghatalmazas és annak hivatalos forditasa (a hivatalos forditast minden
egyes bejelentés kapcsan be kell nytjtani), és
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- hiteles cégbejegyzési bizonylat (az azonossag pozitiv bizonylata) és annak hivatalos for-
ditasa (a hivatalos forditast minden egyes bejelentés kapcsan be kell nyujtani).

Ha tehat egy bejelentd tobbszords védjegybejelentést nyujt be, minden egyes bejelentés-
hez kiilon kell benyujtania hivatalos forditast.

Izrael

A) Egy izraeli szabadalmi bejelent6 kozvetleniil a lajstromozas utan a hivatali szamitogép
hibajabol 2011 juniusaban érvényteleniil fizette be az elsé megujitasi dijat. Ezért a szabadal-
mi oltalom 2012-ben megsziint.

A szabadalomtulajdonos 2015 februdrjaban felhivta az Izraeli Szabadalmi Hivatalt, hogy
ellendrizze szabadalmanak statusat, és arrol tajékoztattak, hogy szabadalma megsziint,
ezért kérelmet nyujtott be a hivatalnal az oltalom megujitasa irdnt. A hivatali el6vizsgalo
arrol tajékoztatta, hogy a szabadalmi oltalom azért szlint meg, mert a hivatal a szamitogép
hibdja miatt elmulasztotta kiadni a szabadalmi bizonylatot. Ezért a szabadalmat az Izraeli
Szabadalmi Hivatal ujbol érvénybe helyezte.

B) Négy vallalat [Nissan Motors Company (Nissan), Herman International Industries
Incorporated (Herman) és két izraeli vallalat] hét védjegybejelentést nyujtott be az INFINITY
védjegy lajstromozasa irant az Izraeli Védjegyhivatalnal; valamennyi bejelentés a 9. aru-
osztalyra vonatkozott. Az izraeli védjegytorvény szerint ilyen esetben versenyeljarast kell
inditani, hacsak a bejelenték meg nem egyeznek és egyiittélési megallapodast nem kotnek.
Az utobbit azonban az Izraeli Védjegyhivatalnak jova kell hagynia.

A négy fél targyalasokat kezdett, és megallapodott az aruk és szolgaltatasok listajaban. A
hivatal azonban nem fogadta el a megallapodast, mert a Nissan elmulasztott alairt példanyt
kiildeni az egyik izraeli véllalatnak. Emellett a Nissan arulistaja is jelentdsen eltért a tobbi
harom vallalatétdl, ezért a Nissan kiesett a versenyeljarasbol.

Az egyik izraeli vallalat a bejelentését atruhazta a masik izraeli véllalatra, amely igy a
Hermannal maradt versenyben. Ezért az Izraeli Védjegyhivatal el6szor ennek a két bejelen-
tének az tigyében fog donteni, és utana fogja vizsgalni a Nissan bejelentését.

Japan

A) A Japan Szabadalmi Hivatal egyike a vilag legnagyobb hivatalainak. A World Intellectual
Property Review (WIPR) interjut készitett a hivatal igazgatojaval, Hitoshi Itoval céljairdl és
arrol, hogy mit tesz a hivatal e célok elérése érdekében.

Ismeretes, hogy a ,felkeld nap orszaganak” nemzete szamos olyan vallalatot hozott 1ét-
re, amelyeknek a talalmanyai a muszaki fejlédés Gj hajnalat jelezték. A HONDA, a sONY, a
CANON ¢és a TOYOTA néhdny a legnagyobb és legelismertebb japan markanevek koziil. A
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nagy sebességii vonatoktdl az egyéniséggel rendelkez6 hazi robotokig a japan ipar a korsze-
riiség szinonimaja, és 6sztonzés arra, hogy Japan a mai muszaki vilag vezetdje legyen.

gy nem meglepd, hogy a Japan Szabadalmi Hivatal az egész vilégon vezet® helyre torek-
szik. A WIPR ujsagirdjaval beszélgetve Ito kijelentette, hogy célja az elkovetkezd években
»megtartva az eldvizsgalat fokozott sebességét, a mindség javitasa és a globalizacié eldse-
gitése”.

Ito leszogezte, arra torekszik, hogy a Japan Szabadalmi Hivatal a szabadalmak el6vizsga-
lata terén a leggyorsabb és legmagasabb mindségi eljarast végezve olyan szellemitulajdon-
védelmi rendszert hozzon létre, amely figyelembe veszi a globalizaciot. Kifejtette, hogy a
hivatalban az elmult év 6ta a szabadalmi bejelentés benyujtasa és a hivatal elsé végzésének
kiadasa kozotti id6 11 honapra csokkent, és most azt kivanjak elérni, hogy atlagosan 14
hénapon beliil engedélyezzék a szabadalmakat. Ha ezt elérik, a Japan Szabadalmi Hivatal a
vildg leggyorsabb hivatalai kozott lesz a szabadalmak elévizsgélata és engedélyezése terén.
Ezzel szemben az USPTO szerint egy amerikai szabadalmi bejelentés elévizsgalatahoz és
engedélyezéséhez jelenleg atlagosan 24 honapra van sziikség. Az Egyesiilt Kiralysag Szelle-
mitulajdon-védelmi Hivatalanal ez az eljaras mintegy 18 honapot vesz igénybe.

2013-ban — ez az utolso év, amellyel kapcsolatban statisztikai adatok dllnak rendelkezés-
re — a Japan Szabadalmi Hivatalndl 328 000-nél tobb szabadalmi bejelentést és 117 000-
nél tobb védjegybejelentést nyujtottak be. Ezzel szemben az USPTO-hoz ebben az évben
615 243 szabadalmi bejelentés érkezett, jollehet népessége Japanének tobb mint kétszerese.

2013-ban a legtobb szabadalmat a villamos gépek és villamos késziilékek teriiletén en-
gedélyezték, mig a legtobb bejelentést a Panasonic, a Canon, a Toyota, a Mitsubishi és a
Toshiba nyujtotta be.

A masodik cél, vagyis a globalizacié terén Ito hivatkozott a globalis gyorsitott szabadalmi
el6vizsgalati eljarasra (Global Patent Prosecution Highway, GPPH), amelyet a Japan Szaba-
dalmi Hivatal 2014 elején inditott el. A GPPH, amelybe kezdetben 17 szabadalmi hivatalt
vont be, lehet&vé teszi a bejelentSk szamara, hogy gyorsitott szabadalmi el6vizsgalatot kér-
jenek a részt vev hivatalok barmelyikénél, feltételezve, hogy a tobbi hivatal valamelyike
korabban mar engedélyezte igénypontjaikat. A GPPH-hoz elinditdsa 6ta csatlakozott Szin-
gapur és Ausztralia is, igy jelenleg a részt vevé orszagok szama 19. ,,Japan folytatja a GPPH
tamogatasat, hogy elésegitse a gyorsitott szabadalmi el6vizsgalat hasznalatat a bejelent6k
szdmdra az egész vildgon” — mondta Ito.

Ito azt is hangsulyozta, hogy egyre fontosabba vilik a Japan, Kina és Dél-Korea kozotti
egyiittmtikodés.

A GPPH mellett Japan tagja az IP5 csoportnak, amelynek tagjai Japanon kiviil az USPTO,
az Burépai Szabadalmi Hivatal, a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal és a kinai Alla-
mi Szellemitulajdon-védelmi Hivatal, és erdsitette kapcsolatait a Dél-kelet Azsiai Nemzetek
Tarsuldsaval (Association of South East Asian Nations, ASEAN), amelynek tiz tagja van.
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Japan, Dél-Korea és Kina szabadalmi hivatalanak az egytittmtkodése révén novelni ki-
vanjak e harom hivatal elévizsgaloinak a gyakorlati képességeit is annak érdekében, hogy az
el6vizsgalati eljarasok nemzetkozi harmonizacidjat érjék el.

A Japan Szabadalmi Hivatal egyiittmiikodést alapozott meg fejlodd és a gyarmati sor-
bdl kiemelked6 allamokkal Azsidban, Afrikdban, valamint Kozép- és Latin-Amerikaban.
Ennek keretében szakértdket, tobbek kozott eldvizsgalokat is kiild ezekbe az orszagokba,
fogadja azok szellemitulajdon-védelmi hivatalainak a gyakornokait, tovabbd szeminariu-
mok és mihelymunka segitségével tdmogatast nyujt szellemitulajdon-védelmi rendszereik
megjavitdsara.

Ito a kovetkezd szavakkal bucsuzott: ,,Mint a Japan Szabadalmi Hivatal igazgatoja, kiil-
detésemnek tartom, hogy gondosan meghallgassam az ipar és az iparjogvédelmi rendszer
felhasznaldinak a véleményét, valamint hogy tovdbbhaladva a megkezdett uton, végrehajt-
suk 6sszes kezdeményezésiinket”.

B) A felperes ideiglenes bejelentést nyujtott be az USPTO-nal 2008. majus 16-an, és a Sza-
badalmi Egyiittmiikodési Szerzédésnek (PCT) megfeleléen 2009. majus 18-an pedig nem-
zetkozi bejelentést, az ideiglenes bejelentés els6bbségét igényelve. A nemzetkozi bejelentést
angol nyelven nyujtotta be, ahol a megjelolt orszagok kozott Japan is szerepelt. A felperes
2011. oktdber 25-én inditotta meg a nemzeti szakaszt a Japan Szabadalmi Hivatalnal az
el6irt iratok benyujtasaval, és 2011. december 21-én nyujtotta be a bejelentés leirasanak,
igénypontjainak, rajzainak és kivonatanak a japan forditasat.

A hivatal megallapitotta, hogy a nemzeti szakaszt a 2008. majus 16-i els6bbség idépontja-
tol szamitott 30 honapon beliil kellett volna benyujtani a PCT 2(xi) és 8(2) cikke, valamint
a japan szabadalmi torvény 184-4 cikkének (1) bekezdése szerint, és a bejelentés japan for-
ditasat is eddig az idépontig kellett volna benyujtani. Mindezt a bejelentd elmulasztotta;
ennek megfelelden a hivatal a nemzetkozi bejelentést visszavonta, és elutasitotta a nemzeti
bejelentés iratainak benyujtasara vonatkozo eljarast. A felperes ezzel nem volt megelégedve,
és beperelte a hivatalt a Tokioi Keriileti Birdsagnal.

A nemzeti szakasz meginditasahoz sziikséges iratok benyujtasanak hataridejével kap-
csolatban a felperes azzal érvelt, hogy a PCT 8(2) cikkének megfeleléen egy nemzetkozi
bejelentés elsdbbségi igényének feltételeit a Parizsi Unids Egyezmény 4H cikke irja el6. E
cikk szerint az els6bbségi igényt el lehet utasitani, ha az a talalmany, amelyre elsébbséget
igényelnek, az eredeti orszag bejelentésében nincs kellden kinyilvanitva. Vagyis a PCT 8.
cikke szerint az els6bbségi igénynek ki kell elégitenie az unios egyezmény 4H cikke szerinti
lényeges kovetelményeket is. Minthogy a nemzetkozi bejelentést a PCT 19. cikke szerint
modositottak olyan elemek bevitelével, amelyeket az ideiglenes bejelentés nem tartalma-
zott, ez sérti nem csupan a PCT 19. cikkét, hanem a Parizsi Unids Egyezmény 4H cikkét is.
Ezért a nemzetkozi bejelentésben a PCT 8(2) cikke alapjan igényelt els6bbség érvénytelen,
és ennek megfeleléen a nemzeti szakasz meginditdsahoz sziikséges iratok benyujtasi hatdr-
ideje a nemzetkozi bejelentés tényleges benyujtasi napjan indul meg, aminek kovetkeztében
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a nemzeti szakasz meginditasahoz sziikséges iratokat és a japan forditast az el6irt hataridén
beliil nyujtottak be.

A Tokioéi Kertileti Birdsag elutasitotta a felperes keresetét, megallapitva, hogy a japan sza-
badalmi torvény 184-4 cikkének (1) bekezdésében és a PCT 2(xi) cikkében emlitett ,el-
s6bbségi nap” csupan hataridék szamitdsa céljabol van meghatarozva, és azt nem befolya-
solja az érdemi vizsgalat eredménye, ami nyilvanval6 azon tények alapjan, hogy egyrészt
egy nemzetkozi bejelentés érdemi vizsgalata tiltva van a forditds benyujtasanak hatarideje
el6tt [PCT, 23(1) cikk], masrészt egy nemzetkozi bejelentés vizsgalata csak forditasanak
benyujtdsa utan van megengedve (szabadalmi torvény 184-17 cikk).

E dontés ellen a felperes a Szellemitulajdon-védelmi Fels6birdsagnal nyujtott be felleb-
bezést. Ez megerdsitette az els6foku birdsag dontését, és a fellebbezést elutasitotta az alabbi
indokok alapjan.

A PCT 2(xi) cikke ugy hatdrozza meg az ,.elsébbségi id6pontot”, hogy az annak a beje-
lentésnek a bejelentési napjat jelenti, amelynek az elsébbségét igénylik, olyan korlatozas-
sal, hogy ez a meghatarozds ,hatdrid6k szdmitédsanak a céljara” alkalmazhatd. Esszerttlen
a fellebbez6 félnek az az értelmezése, hogy a PCT 8(2) cikke a Parizsi Unids Egyezmény
4H cikke szerinti kovetelmény kielégitését kivanja. Ha helyes lenne a PCT 8(2) cikkének
a fellebbezo fél szerinti értelmezése, ez azt eredményezné, hogy a nemzetkozi bejelentés
érdemi vizsgalatanak eredményétdl fliggden megvaltozna a nemzeti szakasz meginditasa-
hoz sziikséges iratok benyujtdsdnak a hatdrideje. Ez nem lenne 6sszeegyeztetheté a PCT
végrehajtasi utasitasanak 90bis.3(d) szabalyaval (az els6bbségi igény visszavonasa), amely
nem engedélyez olyan hatarid6t, amely mar lejart egy 0j elsdbbségi id6pont alapjan valo
szamitds esetén.

A fellebbezd fél szerint torvénytelen a Japan Szabadalmi Hivatal dontése annak a feltéte-
lezésnek az alapjan, hogy torvénytelen a fellebbezd fél dltal a PCT 19. cikke alapjan végzett
modositds, és ezért az ideiglenes bejelentésre alapozott els6bbségi igény érvénytelennek
lenne tekinthetd. Azonban a torvény nem teszi lehetévé, hogy egy fél a sajat hibajat olyan
modon orvosolja, hogy egy irat benyujtasanak a hataridejét a fél altal jogilag hibasan vég-
zett eljaras alapjan benyujtott irattal probalja helyrehozni.

C) A felperes a Nippon Steel Technoresearch Corporation (Nippon) alkalmazottjaként
dolgozott 2004. julius 1-jétél 2011. december 31-ig. Az alperes vallalat acélt gyart, tarol és
elad, és a B alperes alkalmazottja volt a Nipponnak. 2010. janudr 4-én az alperes vallalat
szabadalmi bejelentést nyujtott be a kérdéses talalmanyra (a tovabbiakban: a talalmany), azt
gondolva, hogy az szolgalati taldlmanynak mindsiil, és hogy a felperes volt alkalmazdjatol
jogot szerzett ahhoz, hogy a talalmanyra szabadalmat kapjon. Amikor a Japan Szabadalmi
Hivatal publikalta ezt a szabadalmi bejelentést, a felperes és B alperes volt feltiintetve a ta-
lalmany feltalaldiként. 2014. janudr 23-an a hivatal elévizsgaldja elutasitotta a szabadalmi
bejelentést. Az alperes vallalat nem kérte az el6vizsgal elutasité dontésének a feliilvizsgala-
tat, ezért ez a dontés 2014. aprilis 28-an jogerdre emelkedett.
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Ennek megfelel6en a felperes a Tokioi Kertileti Birosaghoz fordult azt allitva, hogy a talal-
manyt kizardlag 6 dolgozta ki. Keresetében a felperes kérte, hogy az alperes véllalat inditson
eljarast a szabadalmi bejelentés feltaldlojanak a mddositasara, és kérte a birdsagot, hogy
itéletében egyediil 6t nyilvanitsa feltaldlonak. A felperes azt is kérte, hogy a birdsag a B alpe-
ressel szemben is 6t nyilvanitsa egyetlen feltaldlonak, és 1,5 millié jen kdrtérités megitélését
is kérte azért az allitolagos karért, amelyet a B alperes azzal okozott, hogy nem 6t nevezte
meg feltalaloként.

A Tokioi Keriileti Birdsag elutasitotta a felperes keresetét, megallapitva, hogy igényei nem
megalapozottak; nem fliz6dik érdek a felperes dltal kért nyilatkozatok megtételéhez sem az
alperes vallalat, sem a B alperes vonatkozasaban.

A felperes azon éllitasaval kapcsolatban, hogy a B alperes bitorolta az ¢ nevét feltalalo-
ként, a birésag a kovetkezoket allapitotta meg.

A Kkartéritési igényt, illetve az dllitélag bitorolt jogot vagy érdeket a polgari torvénykonyv
709. cikke alapjan térvényesen kellett volna védeni. A feltalalonak ahhoz a kivansagahoz,
hogy nevét feltalaloként tiintessék fel egy szabadalmi okiraton, személyes érdeke fiz6dik,
amit jogilag védeni lehet. Ezt a személyi jogot azonban a szabadalmi rendszer rendelkezései
szerint lehet elismerni, és ez nem torténik meg 6nmitikodden az emlitett talallmany megal-
kotasa altal [szabadalmi torvény 2. cikk, (1) bekezdés]. Ha a japan elévizsgalé megallapitja,
hogy a talalmany nem elégiti ki a szabadalmazhatdsag kovetelményeit, amilyenek az 0j-
donsag és a feltalaldi tevékenység, és igy a talalmany nem szabadalmazhatd, és ez a dontés
jogerére emelkedik, a talalmanyt kidolgozo személy személyes érdekét a torvény nem védi,
és ezért annak bitorlasa nem képezheti kartérités alapjat.

Az elévizsgalo megallapitotta, hogy a talalmanyt a megnevezett anterioritas alapjan kony-
nyen meg lehetett alkotni, és ezért nem szabadalmazhaté a szabadalmi torvény 29. cikkének
(2) bekezdése alapjan. Ennek kovetkeztében a felperes nem jogosult kartérités igénylésére
azon az alapon, hogy nem nevezték meg feltaldloként.

D) 2015. aprilis 1-jén mddositottak a 2014. évi japan védjegytorvényt. Ennek megfelels-
en a japan védjegyoltalom kiterjed:

— hangokbdl, szinekbdl, hologramokbol, mozgasbol és helyzetbdl allé védjegyekre, vala-
mint

— korzeti kollektiv védjegyekre is.

Tovabbra sem lajstromozhat6k azonban a szag- és az izvédjegyek.

Ami a hangvédjegyeket illeti, az egyszert vagy zenei hangok lajstromozasa mar korabban
is engedélyezett volt. A modositott torvény azonban a nagyon révid hangsorok lajstromo-
zasat is lehet6vé teszi, feltéve, hogy a védjegyet egy hangspektrogramon vagy kottan abra-
zoljak. Masrészrdl viszont nem oltalmazhat6 védjegyként a zene cime vagy a zeneszerzék
neve.

A Japan Szabadalmi Hivatal kozolte, hogy egy vagy tobb szinnek védjegyként valo lajstro-
mozasahoz a védjegybejelentésnek tartalmaznia kell a szint vagy szineket jelz6 rajzot vagy

10. (120.) EVFOLYAM 6. SZAM, 2015. DECEMBER



162 DRr. PALAGYI TIVADAR

fényképet is. Az ilyen védjegybejelentést azonban nem fogadjak el, ha a rajzon vagy a fény-
képen betiik vagy szamok azonosithatdk.

E) A felperes ruhakereskedd, aki birtokosa a sH1pPs védjegynek szovetekre, ruhazati cik-
kekre és hasonlokra.

Az alperes ruhazati cikkeket gyartd és drusité kereskedd, akinek az druin olvashat6 a
SHIPS felirat, vagyis a felperes védjegye.

A felperes kérte a Tokioi Kertileti Birdsagot, hogy rendelje el a védjegybitorlas megsziin-
tetését, mert az alperes 2013. szeptember Ota gyartja és arusitja a bitorl6 ruhazati cikkeket.

Az alperes tagadta a bitorlast, azt allitva, hogy 6 a felperes védjegyét csupan egy diszitd
abrazolas vagy minta komponenseként hasznalta, és az ilyen hasznalat nem minésil véd-
jegyhasznalatnak.

A birésag megallapitotta, hogy az alperes bitorolta a felperes védjegyét, és helyt adott a
felperes keresetének, a kovetkezdket dllapitva meg.

Az alperes altal el6allitott és arusitott szoveteken, azok széleit kivéve, mindenhol olvas-
haté a felperes sHiPs védjegye, felette egy horgony rajzaval és afelett ,SINCE 19817 (1981
ota) felirattal. A felperes védjegye egyetlen szoként, a szoveten talalhat6 egyéb felirattol vagy
abratol fliggetleniil szerepel, mindig nagybetiikkel irva. Az alperes tehdt a felperes védje-
gyét olyan mddon hasznalja, hogy azzal megtéveszti a fogyasztokat, akik azt hihetik, hogy
a termék a felperestdl szarmazik, vagyis az alperes sajat védjegyként hasznalja a felperes
védjegyét.

Az alperesnek az a védekezése, hogy a felperes védjegyét nem védjegyként, hanem csu-
pan diszitéelemként hasznadlja egy minta komponenseként, nem jelenti azt, hogy ez nem
védjegyként valo hasznalat. A felperes védjegye ugyanis a fogyasztok korében altalanosan
ismert, és er6s megkiilonbozteto jelleggel rendelkezik. Ezért az alperes altali hasznalat al-
kalmas az druknak mas daruktol valé megkiilonboztetésére és az aruk forrdsanak a megje-
16lésére is.

Az alperes altal hasznalt védjegy ugyanugy ot bet(ib6l all, mint a felperes védjegye, mind-
kett6 nagybetiikkel van irva, fogalmilag is hasonldk, mert mindkett6 az angol ,,ship” (hajo)
sz6 tobbes szamat képviseli.

Az alperesnek az az érvelése, hogy az altala hasznalt megjel6lés eltéré mind bettitipusban,
mind a betiik kozotti térkozben, annyira csekély értéki, hogy elfogadhatatlan. Ezért a felpe-
res védjegyének az alperes dltali hasznalata a fogyasztok megtévesztéséhez vezet.

A fentiek alapjan a Tokidi Keriileti Birosag 2014. november 14-i végzése megillapitotta,
hogy az alperes bitorolja a felperes védjegyét.
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Jorddnia

Az Al Jazeera Paints Manufacturing Company (Al Jazeera) a tulajdonosa mind arab, mind
latin betiikkel az AL-JAZEERA PAINTS védjegynek Jordaniaban a 2. daruosztalyban. A véllalat
egy volt alkalmazottja ugyanennek a védjegynek a lajstromozésa irdnt kérelmet nyujtott be
a Jordaniai Védjegyhivatalnal a 2. druosztalyban, és az a védjegyet 1996. december 17-én
lajstromozta.

A jordan védjegytorvény szerint a lajstromozastol szamitott 6t éven beliil lehet kérni egy
védjegy torlését. Az Al Jazeera azonban joval e hatdridé utdn nyujtott be torlési keresetet az
alabbiakra hivatkozva:

- védjegye hires;

- a bitorld védjegy megtévesztden hasonlit sajat védjegyéhez mind kiejtés, mind altalanos
megjelenés és a megjelolt aruk vonatkozasaban; és

— a bitorl6 védjegy lajstromozasa kart okozott szamara, mert a védjegyet rosszhiszemiien
lajstromoztak.

Az Al Jazeera bizonyitékokat nyujtott be annak igazolasara, hogy védjegye jol ismert a
vonatkozd piacon és a szallitok korében, akik ezen a teriileten dolgoznak. Ezért a Jordaniai
Védjegyhivatal torolte a megtamadott védjegyet.

Kambodzsa

Kambodzsa kormdnya 2015. marcius 5-én letétbe helyezte a Madridi Jegyz6konyvhoz valo
csatlakozés okmanyét. Igy ez a nemzetkdzi egyezmény Kambodzsira nézve 2015. jinius
5-én lépett hatalyba.

Kina

A) 2015. junius 11-én az Allami Szellemitulajdon-védelmi Hivatal beszdmolét tett kozzé a
kinai szellemitulajdon-védelem fejlédésérdl. Ebben Han Xiucheng, a hivatal Fejlesztési és
Kutatasi K6zpontjanak igazgatdja megallapitja, hogy Kindban 2014-ben 928 000 taldlmanyi
szabadalmi bejelentést nyujtottak be, ami az el6z6 évhez viszonyitva 12,5%-o0s novekedés-
nek felel meg. A Szabadalmi Egyiittmiikodési Szerz6dés (PCT) alapjan benyujtott nemzet-
kozi bejelentések szama 26 000-re nétt; ez 14,2%-os ndvekedést jelent.

A védjegybejelentések szama meghaladta a 2,88 milliét, ami 2013-hoz viszonyitva 21,5%-
os novekedésnek felel meg.

Az 4j novényfajtakra vonatkozd bejelentések szama 2014-ben meghaladta a 2000-et.

A beszamol6 azt is megallapitja, hogy a szellemitulajdon-jogok érvényesitése teriiletén
Kina le van maradva az Amerikai Egyesiilt Allamok és Japan mogoétt, és itt komoly eréfeszi-
téseket kell tennie a lemaradas felszamolasara.
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B) A dél-kinai Guangdong tartomanybeli Guangzhoui Varosi Kézbensé Népbirdsag 16
millié USD birsaggal sujtotta a jol ismert amerikai New Balance sportaruhazat, mert az
megsértette a kinai Zhou Yuelun (Zhou) felperes XIN BAI LUN védjegyhez fiz6d6 jogait.
Emellett a birdsag azt is elrendelte, hogy a New Balance kinai leanyvallalata a fogyasztok
megtévesztésének besziintetése érdekében Kindban hagyjon fel termékein a ,,Xin Bai Lun”
kifejezés hasznalataval, és az alperest arra is kotelezte, hogy nyilvanosan kérjen bocsanatot
a Zhounak okozott karért.

Ez az itélet ara vezethetd vissza, hogy Kinaban az els6 bejelentdi rendszer érvényes, emel-
lett nemcsak nyelvi, hanem kulturalis kiilonbségek is vannak az angol és a mandarin nyelv
kozott. A kinai birdsag dontése ravilagit, hogy mennyire dvatosan kell kezelni a kinai irds-
jelt védjegyeket, és hogy mennyire fontos Kindban minél hamarabb benyujtani egy védjegy
lajstromozasi kérelmét, fiiggetleniil a védjegy kinai hasznalatatol.

A dontés megértéséhez kulturalis és nyelvi magyarazat sziikséges. A New Balance leany-
vallalata altal hasznalt kinai nevet ,,Xin Bai Lun”-ként kell ejteni, ahol ,, Xin” kinaiul Gjat
jelent, és ,,Bai Lun” az ,egyensuly” fonetikus forditdsa. A felperes kinai védjegyeinek kiejtése
»Bai Lun” és ,,Xin Bai Lun”. A BAI LUN védjegyet a felperes 1996-ban lajstromoztatta Kina-
ban a 25. druosztalyban ruhdzati cikkekre, labbelikre és fejvédo sisakokra.

Zhou 2004-ben kérte a XIN BAI LUN védjegy lajstromozasat hasonlé arukra a 25. aruosz-
talyban, és a védjegyet 2008. janudrban lajstromoztak. Zhou megalapozott markanévként
hasznalta férficipkre a ,,Bai Lun” és a ,,Xin Bai Lun” nevet helyi kinai aruhazakban.

2007-ben a New Balance felszdlalt Zhou XIN BAI LUN védjegybejelentése ellen azon az
alapon, hogy 2003 6ta ,,Xin Bai Lun” kiejtésti azonos védjegyet hasznal. A Kinai Védjegyhi-
vatal azonban elutasitotta a felszélalast, és a 25. aruosztalyban ruhazati cikkekre, cipékre és
kalapokra lajstromozta Zhou XIN BAI LUN védjegyét. A New Balance annak ellenére folytat-
ta a BAI LUN és a XIN BAI LUN védjegy hasznalatat, hogy azokat Zhou nevére lajstromoztak.
Ezért Zhou bitorlasi pert inditott a New Balance ellen.

Itt tjra hangstlyozzuk, hogy — ellentétben az Egyesiilt Allamok gyakorlatéval, ahol a véd-
jegyjogok hasznalaton alapulnak — a kinai védjegyjog nem ismer el vagy oltalmaz egy véd-
jegyet, ha az nincs lajstromozva a Kinai Védjegyhivatalnal.

Zhou keresetében azt allitotta, hogy a New Balance az 6 engedélye nélkiil hasznalta a XIN
BAI LUN védjegyet, ami a fogyasztok megtévesztéséhez vezetett. Emellett a New Balance
hivatalos kinai weboldaldn is hasznélta Zhou védjegyeit, valamint a ,Thank you for buying
Xin Bai Lun products” (K6szonjiik, hogy Xin Bai Lun-termékeket vasarolt) feliratot a szam-
lakon és az iizletek kijaratandl Kindban. Mindez Zhou szerint gatolta 6t abban, hogy kiépit-
se és fejlessze sajat BAI LUN és XIN BAI LUN markanevét Kinaban.

A New Balance azt llitotta, hogy johiszemtien hasznadlta a ,,Xin Bai Lun” kifejezést sajat
nevének részeként, mert az kozvetlen forditdsa az angol ,New Balance” (4j egyensuly) kife-
jezésnek. A New Balance azzal is érvelt, hogy a ,,Xin Bai Lun” kifejezés hasznalata druinak
cimkéjeként id6ben megel6zte ennek a kifejezésnek a felperes dltali hasznalatat. Végiil azt is
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allitotta, hogy e kifejezés haszndlata nem okozott semmilyen zavart a fogyasztok szamara,
és ezért az nem mindsithetd bitorlasnak.

A kozbens6 népbirdsag eldszor megallapitotta, hogy a felperes és az alperes termékei 1é-
nyegileg hasonldak, ami alapot szolgaltathat a védjegybitorlashoz és a védjegyhigitashoz.
Ezutdn a birdsdg megallapitotta, hogy a BAI LUN védjegyet 1996-ban lajstromoztak. Mint-
hogy a védjegyhivatal a koz szamara konnyen elérhetévé teszi a védjegybejelentéseket és
-lajstromozasokat, az alperesnek tudnia kellett, hogy a BAI LUN védjegyet a felperes nevé-
ben korabban lajstromoztak. A birdsag azt is megallapitotta, hogy a New Balance felszdlalt
2007-ben a felperes XIN BAI LUN védjegybejelentésének lajstromozasa ellen, és igy nyilvan-
valéan tudomasa volt Zhou védjegyérol. Végiil a birésag ugy dontott, hogy — mivel a New
Balance tudott a BAI LUN és a XIN BAI LUN védjegy létezésérol, és tovabbra is hasznélta a
felperes lajstromozott védjegyeit — rosszhiszemtien cselekedett; ezért megalapozatlan az az
érvelése, hogy tisztességesen jart el, és el6szor hasznalta a védjegyet.

A birésag elutasitotta a New Balance-nak azt az érvét is, hogy a ,,Xin Bai Lun” kifejezés
az 6 vallalatnevének a kinai irdsrendszerben valé atirasa, mert megallapitotta, hogy a New
Balance kifejezés helyes transzliteraciojanak a ,, Xin Ping Heng” (Gj egyensuly) kifejezés felel
meg, ami egyébként a New Balance leanyvallalatanak a Xin Ping Heng Athletik Shoe, Inc.-
nek a nevében is benne van. Végiil a birdsag ramutatott, hogy a New Balance korabban egy
masik kinai nevet, a ,Niu Ba Lun” nevet hasznalta, amely a New Balance fonetikai forditasa,
és ezért nem megalapozott a New Balance-nek az az érve, hogy a ,,Xin Bai Lun” név az 6
vallalatneve.

A fenti igy alapjan az a kovetkeztetés vonhato le, hogy a Kindban lehetdségeket keres6
vallalatoknak és egyéneknek a kovetkezdket célszerti figyelembe venniiik.

- A védjegyet minél el6bb be kell jelenteni.

- A védjegyeket mind angol, mind kinai irdsmoddal be kell jelenteni.

- Figyelembe kell venni a kinai nyelvi valtozatok hasznalatat.

- Az angol és a mandarin nyelvben egyarant jol tdjékozott szakértével kell konzultalni,
hogy az elfogadott védjegyvaltozatok helyesen titkr6zzék a védeni kivant nevet.

C) A Pekingi Fels6 Népbirosag elutasitotta a sporttél 2003-ban visszavonult amerikai ko-
sarlabda-szupersztar, Michael Jordan keresetét, amelyet a Quiodan Sports Co. (Quiodan)
kinai cég ellen inditott, azt allitva, hogy az utobbi jogtalanul haszndlta sportruhdzatain az
6 nevét és logojat.

Jordan 2012-ben kérte a birdsagot, hogy semmisitse meg a Quiodannak az 6 nevével azo-
nos védjegyét, és ezaltal sziintesse meg a fogyasztok félevezetését. Jordan azt is kifogasolta,
hogy Quiodan termékein egy ugrd kosarlabda-jatékos korvonalai lathatok, amelyek emlé-
keztetnek az amerikai Nike sportszerdrids altal hasznalt juMPMAN logora.

A Kinai Védjegyhivatal és egy pekingi alsofoku birdsag elutasitotta Jordan keresetét, és
ugyanezt tette a Pekingi Felsé Népbirosag is, amely megallapitotta, hogy Jordan az amerikai-
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ak altal altalanosan hasznalt vezetéknév, mig a kosarlabda-jatékos korvonalaira emlékeztetd
logé egy arc nélkiili személy alakja, igy a fogyasztok nehezen azonosithatnak Jordanként.

A fentiek alapjan ugy dontott, hogy a felperes nem nyujtott be elegend6 bizonyitékot
annak igazolasara, hogy a vitatott védjegy ra vonatkozik.

Németorszag

A) Az alabbi tigyben a Szévetségi Legtelsébb Birosag (Bundesgerichtshof, BGH) két dontést
hozott, és a masodik dontése (Polymerschaum II, 2015) az els6hoz képest (Polymerschaum
I, 2012) 180 fokos fordulatot jelentett.

A vizsgalat targyat az 1 102 809 sz. eur6pai szabadalom képezte, amely egy négy lépés-
bdl allo, polimerhab eléallitasat szolgald eljarasra és egy ezzel az eljarassal eléallithato
polimerhabbdl (németiil: Polymerschaum) all6 termékre vonatkozott. Az 1. igénypont eré-
sen egyszerUsitett formaban a kovetkez6 jellemzdket tartalmazta:

a) gondoskodunk expandalhaté polimer mikrogémbok sokasagarol és egy olvasztottpoli-
mer-kompoziciérdl, ahol mindegyik expandalhat6 polimer mikrogdomb egy polimerhéjbdl
és gaz vagy folyadék alakjaban egy maganyagbol all, amely expandal melegitéskor;

b) az olvasztottpolimer-kompoziciot és az expandalhat6 polimer mikrogombok sokasa-
gat olvasztassal keverjiik olyan eljarasi feltételek mellett, amelyeket ugy vélasztunk meg,
hogy expandalhato6 extrudalhaté kompozicié képzodjék;

¢) az expandalhaté extrudalhaté kompoziciot extrudaljuk egy sajtoloszerszamon keresz-
tiill a polimerhab kialakitasa céljabdl; és

d) az expandalhatd polimer mikrogdmbok sokasagat legalabb részben expandaljuk, mie-
16tt az expandalhaté extrudalhat6é kompozicié elhagyja a sajtoloszerszamot.

Igy, egyszerti kifejezésekkel, expandalhat6 polimer mikrogémbdoket adnak egy polimer-
omledékhez (,,olvasztottpolimer-kompozicié”), az 6mledéket és a mikrogomboket keverik,
majd a mikrogomboket hével expandaljak, és az igy kapott masszat egy sajtoloszerszamon
keresztiil extrudaljak a polimerhab kialakitasa céljabol.

Ennek az igénypontnak a kritikus jellemzdje, amely a BGH szamara némi fejtorést oko-
zott, a b) lépésben rejlik.

Jogi szempontbdl a kovetkezd kérdések meriiltek fel: (i) ez a jellemzd ki volt-e nyilvanitva
az eredetileg benyujtott bejelentésben és (ii) ez a jellemz6 ujdonsagot és feltalaldi tevékeny-
séget kolcsonoz-e az eljarasnak és az azzal kapott terméknek? Miiszaki szempontbdl azon-
ban kérdéses, hogy mi az ,,6mlesztettpolimer-kompozici¢’, vagyis hogyan kell értelmezni
ezt a jellemzét.

A BGH els6 dontését a Szovetségi Szabadalmi Bir6sag (Bundespatentgericht, BPG) don-
tése ellen benyujtott fellebbezés tigyében hozta, amely dontésében a BGH a szabadalmat az
E01, E02, E04 és E05 anterioritas ismeretében ujdonsaghidny és feltalaloi tevékenység hia-
nya miatt megsemmisitette. Az uj anyag kérdését a BPG megvalaszolatlanul hagyta. A BGH

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 167

hatalytalanitotta a BPG dontését, megallapitva, hogy az emlitett anterioritasok ismeretében
a szabadalom uj volt és feltalaloi tevékenységen alapult, és az iigyet visszautalta a BPG-nek,
hogy az dontson az Uj anyag vonatkozasaban.

Egészen nyilvanval6, hogy a BGH nem volt elégedett azzal, ahogyan a BPG értelmezte
az ,0mlesztettpolimer-kompozicié” jellemz6t, és azon a véleményen volt, hogy ez a kifeje-
zés egy teljesen megomlesztett polimerkompozicidra vonatkozik, vagyis a polimerkeverék
hémeérsékletét a mikrogdmbok hozzdadasa elétt a keverék olvadaspontja f61¢ kell emelni.
Ennek eredményeként a BGH azt allapitotta meg, hogy az anterioritasok egyike sem ki-
vanta, hogy a polimerkompozicié a keverési 1épés el6tt (teljesen) olvadt legyen, és azon a
véleményen volt, hogy egy ilyen hémérséklet megvalasztasa nem volt kézenfekvé.

A szabadalmas problémaja azonban az volt, hogy a benyujtott bejelentésben nem volt
sz6 szerinti alapja az ,,0mlesztettpolimer-kompozicié olvasztasos keverése” jellemzének. A
23. igénypont, amelybdl ez a jellemz6 szarmazott, egyszeriien ,egy polimerkompoziciot”
és a mikrogombok olvasztasos keverését emlitette, de nem nyujtott semmiféle jellemzést a
polimerkompozici6 allapotardl a keverés el6tt. Az altalanos leiras ezen tilmenden semmit
nem nyilvénitott ki. Igy felvet6dott az a kérdés, hogy az ,,omlesztettpolimer-kompozicié”
jellemz6 esetleg inherens médon ki volt-e nyilvanitva az eredeti bejelentés példdiban. A
BGH szerint ez elegendd lehetett volna ahhoz, hogy az 4j anyag beiktatasanak kérdését a
szabadalmas javara dontsék el. A BGH talalt is egy, az igénypontban koriilirt kiviteli példat,
amely az altalanosabb tanitas ismertetésének volt tekintheto, és ezt a tanitast igényelt altala-
nossagaban mar ki lehetett olvasni a benyujtott bejelentésbol.

A BPG dontése azonban nem tartalmazott olyan ténymegallapitasokat, amelyek azt ala-
poztak volna meg, hogy a polimerkompozicié hémérséklete az olvadaspontja felett volt.
Ezért a BGH az tigyet visszautalta a BPG-nek.

A BPG a szabadalmat ismét semmisnek nyilvanitotta, és azt is megallapitotta, hogy az
»omlesztettpolimer-kompozicié” jellemz6 olyan hozzaadott anyagnak tekinthetd, amelyet
nem kell figyelembe venni a szabadalmazhatdsag vizsgalatanal. Ezért a szabadalmas ismét
a BGH-hoz fellebbezett. Igy a BGH-nak masodszor is vizsgalnia kellett a szabadalmat és az
»Oomlesztettpolimer-kompozici6” kritikus jellemzd értelmezését.

A BGH megéllapitotta — amit a felek sem vitattak —, hogy a polimereknek és a komp-
lex polimerkompozicioknak nincs (éles) olvadaspontjuk a hagyomanyos értelemben, ha-
nem tobbé-kevésbé széles lagyuldsi vagy elfolydsodasi tartomdanyuk van, amelyben va-
l6ban keverhetdk és egy extruderben feldolgozhatok adalékanyagokkal egyiitt. Ezekben
a fazisokban a polimerek még nincsenek megomlesztve, azonban erre a feldolgozashoz
nincs is szitkség. Nem lehetséges, vagy legalabbis kozel lehetetlen meghatarozni, hogy egy
polimerkompozicié mikor van ,,megémlesztve”. Ezért a BPG nézete szerint ez a jellemzd
nem volt alkalmas az igénypont megkiilonboztetésére a technika allasatol.

A BGH nem értett egyet ezzel a jogi megkozelitéssel, de elfogadta a ténybeli alatdmasztast.
A BGH szerint egy igénypontot el6szor értelmezni kell, és csak azutdn lehet eldonteni, hogy
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az (igy értelmezett) igénypont szabadalmazhato-e és/vagy Uj anyagot tartalmaz-e. Még ha
egy jellemz6 nem vildgos vagy nehezen értelmezhetd is (miként ebben az esetben), a bird-
sagnak bizonyos jelentést kell adnia, amely azon az értelmezésen alapulhat, amelyet szak-
ember adna ennek a jellemzdnek. Igy a jelen esetben funkciondlisan kellett meghatarozni,
hogy a vizsgalt szabadalom esetében egy polimerkompozicié mikor ,,megomlesztett”

Ezeket az elveket alkalmazva a benyujtott dsszes irat (ideértve a BPG tj dontését és a be-
nyujtott szamos tovabbi szakvéleményt) alapjan a BGH arra a kovetkeztetésre jutott, hogy
korabbi értelmezését feliil kell vizsgalnia és meg kell valtoztatnia. Egy ,,megomlesztett”
polimerkompoziciénak nem kell ,,megomlesztettnek” lennie abban az értelemben, hogy
hémeérséklete a polimerkompozicié (mindenképpen rosszul definialt) ,,olvadaspontja” fe-
lett legyen; elegendd, ha viszkozitdsa olyan mértékben csokken, hogy feldolgozhaté egy
extruderben.

Ezt az igénypont-értelmezést alkalmazva a BGH arra a megallapitasra jutott, hogy ez a
jellemz6 nem képvisel hozzaadott anyagot, mert a példak alatamasztottak ezt az értelmezést
(kiilonben a keverési eljaras nehezen lett volna megvaldsithato), és nem tamasztottak ald
olyan értelmezést, amely szerint a polimerelegynek teljesen olvadtnak kell lennie. Az egyik
tél altal benyujtott szakvélemény azt bizonyitotta, hogy a példakban feltiintetett feldolgozasi
hémeérséklet a polimerek olvadaspontja alatt volt.

Itt az a probléma meriilt fel, hogy a BGH dontései a vizsgélt kérdésekben jogilag kote-
lezék a felekre nézve. Igy a BGH lehetetlennek, rendkiviil nehéznek vagy legaldbbis nem
vonzdnak taldlhatta megvaltoztatni azt a korabbi dontését, hogy a vizsgalt szabadalom az
EO1, E02, E04 és EO5 anterioritas ismeretében szabadalmazhatd. Szerencsére az eljarasban
felmeriiltek tovabbi anterioritdsok, amelyekkel kapcsolatban a BGH korabban nem nyilva-
nitott véleményt. Ezek koziil az egyik (E18) vonatkozasaban megallapithatd volt, hogy végiil
a szabadalom nélkiilozi a feltalaloi tevékenységet, és igy a BGH megerdsitette a szabadalom
megsemmisitését.

Szélesebb Osszefiiggésben a BGH-nak ez a két ellentétes dontése ravilagit azokra a ne-
hézségekre, amelyekkel egy birosag szembesiilhet egy szabadalom miiszaki kifejezéseinek
az értelmezésekor, kiillondsen ha (miként a jelen esetben a BGH-nak) nincs muszaki szak-
értdje.

Az gy legfébb tanulsagaként azt allapithatjuk meg, hogy egy birdsag nem elégedhet meg
azzal, hogy egy jellemzét ,,nem vildgosnak” vagy ,,rosszul definidltnak” nyilvanit; meg kell
hataroznia a jellemz6 jelentését, és azt értelmeznie is kell.

B) A N1vEA termékeket gyartd Beiersdorf 2007-ben lajstromoztatta a termékeinek cso-
magolasan hasznalt kék szint (Pantone 280 C). Ezt a védjegyet megtamadta az Unilever, azt
allitva, hogy a Beiersdorf a kék szint mindig csak fehér szinnel és a ,Nivea” széval egyiitt
hasznalta, ezért a fogyasztok ezt nem érzékelik a kék szin hasznalataként.
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A BPG 2013-ban helyt adott a torlési keresetnek, és megallapitotta, hogy a Beiersdorf
altal végzett felmérés nem bizonyitja kelld mértékben a kék szin magas foku elismertségét a
Beiersdorf termékeivel kapcsolatban.

A dontés ellen a Beiersdorf a BGH-ndl nyujtott be fellebbezést, amely a Beiersdorfra
nézve kedvez6 eredménnyel zarult. A BGH ugyanis 2015. julius 9-én hozott dontésével az
tigyet ujboli vizsgalatra visszautalta a BPG-nek, megallapitva, hogy a kdzvélemény-kutatast
nem végezték helyesen, mert a vizsgalatot fehér szint is tartalmazo kék lapok helyett csupan
kék szint mutaté mintakkal kellett volna elvégezni. A védjegy ,testapold és bérapolo termé-
kekre” vonatkozik, ezért tjabb vizsgalatot kell elvégezni, amely kiilonbséget tesz e kétféle
termékcsoport kozott.

A BGH azzal sem értett egyet, hogy a BPG szerint egy kozvélemény-kutatdst akkor lehet
elfogadni, ha a vasarlokozonségnek tobb mint 75%-a tarsitja a szint a védjeggyel. A BGH
szerint azonban 50%-os felismerés is elegendd. Az also6foku birésagnak most meg kell alla-
pitania, hogy ezt a kiiszobot elérték-e.

Olaszorszdg

A) Olaszorszag kormanya elhatarozta, hogy csatlakozni fog az 1j egységes eurdpai szaba-
dalmi rendszerhez. Ezt a bejelentést eldszor szoban tette meg a minisztertandcs eurdpai
tgyekért felelds allamtitkara 2015. majus 28-an a Eurdpai Versenyképességi Tanacs tilésén.
Ezt kovette egy irott bejelentés, amelyet ugyanez az allamtitkar tett 2015. julius 3-dn, amirdl
az Eurdpai Unié Tandcsa 2015. julius 7-én hivatalosan értesitette az Europai Unid tagalla-
mainak delegécidit.

A fentiek eredményeként amikor az egységes eurdpai szabadalmi rendszer hatéalyba lép,
Olaszorszagban is lehetséges lesz szabadalmi oltalmat kapni egységes eurdpai szabadalom
utjan anélkiil, hogy az engedélyezett eurdpai szabadalomroél kiilon olasz forditast kellene
benyujtani az Olasz Szabadalmi és Védjegyhivatalndl, amire jelenleg sziikség van, minthogy
Olaszorszag nem csatlakozott a Londoni Egyezményhez, és uigy tlinik, hogy ez jelenleg sem
all szandékaban.

Eljarasilag ahhoz, hogy ez az 1ij rendszer Olaszorszagban hatélyba 1épjen, az olasz kor-
manynak az Egységes Szabadalmi Birdsagra vonatkozoé egyezményt is ratifikalnia kell, amit
egyébként Olaszorszag mar alairt. Egyuttal az olasz szellemitulajdon-védelmi torvényt is
harmonizalni kell a sziikséges mértékben.

B) A Milanoéi Szellemitulajdon-védelmi Birdsag 2015. junius 24-én siirgdsséggel elren-
delte az egy olasz vallalat altal CONVERSE ALL STAR védjeggyel ellatott, bitorl6 labbelik le-
foglalasat.
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A felperes Converse felfedezte, hogy egy olasz véllalat (az alperes) az 6 védjegyével olyan
cipéket arusit, amelyek sorszama nem egyezett meg a sajat adatbazisaban szereplé gyartasi
tételek szamaval, és amelyek ara jelentdsen alacsonyabb volt az eredetiekénél. Ezért a bird-
sagtdl azt kérte, hogy ideiglenes intézkedéssel rendelje el a bitorl6 aruk lefoglalasat, a bitorlo
aruk gyartasaban és eladasdban részt vevo személyek leleplezését és az alperes torvénytelen
ténykedésének elitélését, tovabba kartérités fizetését és a dontés publikalasat.

Az alperes a birdsag el6tt azzal védekezett, hogy ismételten kérte a felperestdl eredeti ter-
mékek szallitasat, de soha nem kapott valaszt. Ezért johiszemtien vasarolta a labbeliket egy
nagykeresked6tdl, aki garantalta a termékek eredetiségét.

A biré elsé6 megallapitasa szerint ,vitathatatlan, hogy az alperes interneten vagy hagyo-
manyos boltok halézatan keresztiil eladasra kinal fel a CONVERSE ALL STAR védjegyet viseld
labbeliket, amelyek teljesen megegyeznek a felperes arujaval”. Bar a felperes bizonyitékot
szolgaltatott a bitorlasrdl, az alperes nem tudta bizonyitani ,termékeinek eredetiségét és
dokumentalni a torvényes vasarlast olyan forrasokbol, amelyek részét képezik a védjegytu-
lajdonos elosztasi lancanak” Ezért a birdsag arra kovetkeztetett, hogy elegendé bizonyiték
all rendelkezésre annak igazolasara, hogy az alperes a szellemitulajdon-védelmi toérvény
20(1)(a) cikkébe titkozik, minthogy azonossag allapithaté meg a felperes védjegye és az al-
peres termékein — labbeliken — lathaté megjelolés kozott. A bird azt is megerdésitette, hogy
az itélkezés késlekedése veszéllyel jarna, mert ,,dokumentalt bizonyiték all rendelkezésre ar-
rél, hogy az alperes tobb szaz olyan cipét birtokol, amelyek a CONVERSE ALL STAR védjegyet
viselik”. Emellett ,,az eladasra ajanlas még mindig folyik mindkét elosztasi csatornan, vagyis
az interneten és hagyomadnyos iizletekben, és az eredeti cipék arahoz viszonyitva gyakran
lényegesen alacsonyabb aron, aminek eredményeként fennall a valodi veszélye annak, hogy
a vasarlokozonség visszavonhatatlanul megtévesztésbe esik, emellett a felperes védjegyének
értéke helyrehozhatatlanul csokken, és védjegye higul”.

A fentiek alapjan a bir6 engedélyezte a kért lefoglalast, és az alperest eltiltotta a kérdéses
labbelik eladasra felkinalasatdl és barmilyen modon vald hirdetésétdl, tovabba dontésének
minden egyes megsértéséért 100 000 EUR biintetést helyezett kilatasba. Ezzel szemben el-
utasitotta azt a kérést, hogy kutasson feljegyzések utan és fedje fel a bitorld termékek gyar-
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tasaban és eladdsaban részt vevé személyeket, minthogy ,az alperes 6nként rendelkezésre
bocsatotta az aruk eredetét igazolé6 dokumentumokat, és mert az igy mélyebb feltarasa az
érdemi eljarasra tartozik”.

Spanyolorszdag

A) Miként errdl az Iparjogvédelmi és Szerzok Jogi Szemle ez év aprilisi szdmanak 175. és
176. oldalan mar beszamoltunk, a spanyol szenatus 2015. jilius 13-an jéovahagyta az Gj spa-
nyol szabadalmi torvényt, amely 2017. dprilis 1-jéig nem lép hatdlyba.

Az 4j térvény az alabbi legfontosabb valtozasokat vezeti be.

1. Kotelezd lesz a spanyol szabadalmi bejelentések tjdonsaganak és feltalaloi tevékenysé-
gének teljes érdemi vizsgalatat kérni. Ez mostandig nem volt kotelezd.

2. Vegyi termékekre is kiterjeszti a hasznalati minta elnyerésének lehetdségét. Nem lehet
azonban hasznalati mintat kapni eljarasokra, valamint gyogyaszati és biologiai termékekre
vonatkozé talalmanyokra.

Az tjdonsag kovetelménye kiterjed az egész vilagra, ellentétben a korabbi szabalyozassal,
amely csupan spanyolorszagi ujdonsagot kovetelt meg.

A hasznalati mintak ujdonsagat és feltalaldi tevékenységét nem fogjak vizsgalni, azonban
harmadik felek felszolalhatnak ilyen alapon.

Egy hasznalatiminta-jog érvényesitése eldtt a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatal altal
a technika allasarol készitett kutatdsi jelentés megszerzésére lesz sziikség.

3. LehetOség lesz véddlevél benyujtasara a birésagoknal, ha valaki arra szamit, hogy egy
szabadalom vagy egy haszndlati minta tulajdonosa ideiglenes intézkedés elrendelését kéri
ellene.

4. Meg fogja engedni a szabadalom- vagy haszndlatiminta-tulajdonosnak, hogy engedé-
lyezés utan is korlatozza az igénypontok oltalmi korét. Eddig csupdan az igénypontok torlése
volt lehetséges.

5. Megsemmisitési eljarasokban lehetdség lesz igénypontok részleges megsemmisitésére.
Jelenleg csak teljes igénypontok megsemmisitése lehetséges.

B) A spanyol legfelsébb birdsag 2015. aprilis 29-i dontésével elutasitotta a Lundbeck fel-
lebbezését egy szabadalombitorlasi tigyben, amely a Lundbeck altal ciPRALEX néven forgal-
mazott antidepresszans escitaloprammal kapcsolatos. Az iigy korabbi fejleményeir6l 2013.
juniusi szamunk 132. oldaldn és 2015. juniusi szamanak 109. és 110. oldalan mar beszdmol-
tunk. Ezért a legfels6bb birdsag dontésének elézményeit most csak roviden foglaljuk ssze.

A Lundbeck a tulajdonosa az EP 0347066 sz. eurdpai és az ennek megfelel, ES2986891
sz. spanyol szabadalomnak, valamint a most lejart, 200200019 sz. kiegészité oltalmi ta-
nusitvanynak (SPC). A spanyol szabadalomnak olyan igénypontsorozata volt, amely az
escitalopram hatéanyaganak eldéllitdsara szolgal6 bizonyos gyartasi eljarast védett.
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A Lundbeck 2010-ben bitorlasi pert inditott

— a Cinfa, a Normon, a Sandoz, a Ratiopharm, a Stada, az Actavis, a Kern, a Milo és a
Cantabria ellen, amelyek az escitalopramot a Dr. Reddy’s eljarasat hasznalva gyartottak; és

— a Mylan és a Germed ellen, amelyek az escitalopramot a Natco eljarasaval gyartottak.

Az elséként felsorolt vallalatokkal kapcsolatban a Lundbeck elismerte, hogy a Dr. Reddy’s
eljarasa nem bitorolta az § eljarasat, de azzal érvelt, hogy az alperesek generikus termékei az
6 szabadalmazott eljardsanak hasznalataval gydrtott escitalopramot is tartalmaztak, vagyis
nem kizarolag az altaluk kinyilvanitott (Dr. Reddy’s-féle) eljarassal késziiltek.

A vallalatok masodik csoportjaval kapcsolatban a Lundbeck azzal érvelt, hogy a Natco
eljarasa az ekvivalenciatan alapjan bitorolta az ¢ eljarasat. A {6 kiilonbség a szabadalmazott
eljards és a Natco eljardsa kozott a kiinduldsi anyagokkal (enantiomer tisztasagu cidndiol,
illetve enantiomer tisztasagu bromdiol) volt kapcsolatos.

A 4. sz. Barcelonai Kereskedelmi Birdsdg 2011. augusztus 1-jén elutasitotta a Lundbeck
bitorlasi keresetét. Ezt kovetéen a Barcelonai Fellebbezési Birosag 2012. december 19-én a
Lundbeck fellebbezését is elutasitotta.

Az els6ként emlitett alperesekkel kapcsolatban a fellebbezési birdsag kinyilvanitotta,
hogy az alperesek altal benyujtott bizonyiték szerint az escitalopramot csak a Dr. Reddy’s
eljarasaval gyartottak, és — ellentétben a Lundbeck érvelésével — nem hasznaltak a szaba-
dalmazott eljarast.

A masodikként emlitett alperesekkel kapcsolatban a fellebbezési birosag megallapitotta,
hogy a Natco eljarasa az ekvivalenciatan alapjan nem bitorolta a szabadalmat, mert a Dr.
Reddy’s eljarasaban hasznalt kiindulasi anyag nem volt ekvivalens a Lundbeck eljarasaban
hasznalt kiindulasi anyaggal.

A Lundbeck az alperesek els6 csoportjaval kapcsolatban eljaras bitorlasara alapozva, az
alperesek masodik csoportjaval kapcsolatban anyag bitorlasara hivatkozva nyujtott be fel-
lebbezést.

Az allitolagos eljarasi bitorlas vonatkozasaban a Lundbeck érvei és az legfelsébb birdsag
valaszai a kovetkezok voltak:

— A bizonyiték ésszertitlen értékelése — a birdsag kifejtette, hogy kialakult joggyakorlata
szerint a benyujtott bizonyiték tovabbi elemzését csak kiilonleges koriilmények esetén vé-
gezheti, amelyek a vizsgalt iigyben nem voltak adottak.

- A torvény vélelmezési szabdlyainak és bizonyos eljarasi szabalyoknak a megsértése — a
birésag megallapitotta, hogy a Lundbeck altal hivatkozott egyik eljarasi szabalyt sem sér-
tették meg, és bar a Lundbeck megprdbalta rabirni a birésagot arra, hogy ismét elemezze a
bizonyitékokat, ez ellenkezik a legfelsébb birdsag esetjogaval.

- A bizonyitasi teher szabélyainak helytelen alkalmazdsa — a Lundbeck azzal érvelt, hogy
az elsé csoport szerinti alperesek nem bizonyitottak megfeleléen, hogy escitalopramjukat
csak a Dr. Reddy’s eljarasaval gyartottak. A birdsdg elutasitotta ezt az allitast, és kifejtet-
te, hogy a bizonyitasi teher szabalyai csak olyankor alkalmazhatok, amikor egy tényt nem
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bizonyitottak, vagy az kétséges marad annak meghatarozasakor, hogy melyik félnek kell
viselnie e bizonyitasi hidany kovetkezményeit. A Barcelonai Fellebbezési Bir6sag azonban
nem sértette meg ezeket a szabalyokat, mert kell6 bizonyitast nyert, hogy az elsé csoportban
emlitett alperesek az escitalopramot csak a Dr. Reddy’s eljarasaval gyartottak.

A legfels6bb birdsag elutasitotta a Lundbeck anyagbitorlasra alapozott fellebbezését is. A
Lundbeck szerint a Barcelonai Fellebbezési Birdsag az Eur6pai Szabadalmi Egyezmény 69.
cikkébe titkozott, amikor ekvivalencia alapjan hivatkozott bitorlasra.

Mind a legfelsébb birdsag, mind a Barcelonai Fellebbezési Birdsag megallapitotta, hogy
a jegyzokonyvekben szereplé harom kérdésproba felhasznalhato az ekvivalenciatan alapjan
a bitorlas megallapitasara. A Lundbeck azzal érvelt, hogy a Barcelonai Fellebbezési Biro-
sag tévedett, amikor az eljardsara vonatkozé masodik kérdést alkalmazta (,,a javasolt val-
tozat kézenfekvo volt a szakember szamara”), mert a birésag megallapitotta, hogy a Natco
eljarasanak kiinduldsi anyaga nem volt kézenfekvé valtozata az igényelt eljaras kiindulasi
anyaganak; ugyanis nem lehetett elére megallapitani, hogy kielégitd lesz-e. A Lundbeck
azt allitotta, hogy a masodik jegyz6konyvi kérdés kézenfekvdségi elemzése azonos azzal,
amelyet akkor alkalmaznak, amikor a szabadalom érvényességével kapcsolatban vizsgaljak
a feltalaldi tevékenységet. Ezért — a Lundbeck szerint — a kérdést ésszerti varakozassal, nem
pedig megjosolhatosag alapjan kellene feltenni.

A legfels6bb birdsag elutasitotta a Lundbeck érvelését, és megallapitotta, hogy a kézen-
fekviség elemzése nem szitkségszertien ugyanaz, amikor az érvényességet (a feltalaloi te-
vékenységet) vizsgaljak, illetve amikor a bitorlast kell megitélni az ekvivalenciatan alapjan.
Igy megerdsitette a Barcelonai Fellebbezési Birosag dontését. Ez a dontés végleges, és nem
lehet ellene fellebbezni.

C) A Barcelonai Kereskedelmi Birdsag 1. sz. tanacsa 2015. majus 28-an a fenofibratra
(secaL1p) vonatkozo szabadalmi tigyben elutasitott egy ideiglenes intézkedésre vonatkozo
kérelmet.

Az gy el6zménye, hogy a svdjci Abbott Products Operations AG (Abbott) ideiglenes in-
tézkedést kért a spanyol Kern Pharma SL (Kern) ellen azon az alapon, hogy az utobbi allito-
lag bitorolja az EP 1275387 és az EP 2050445 eurdpai szabadalmat.

A Kern 2014. oktdberben forgalmazasi engedélyt kapott ,,Fenobitrato Kern Pharma 145
mg” elnevezésti generikus gyogyszerére, és azt 2015. jiniusban tervezte forgalomba hozni.
A Kern termékében levd fenofibrat hatéanyag nanoméreti(i (nanonizalt) volt.

Az Abbott a lajstromozott kizarélagos hasznalati engedélyese a francia Fournier dltal bir-
tokolt fenti két szabadalomnak.

Az EP 1275387 szabadalom eljarast igényel granulatum eldallitasara olyan médon, hogy
egy »20 um-nél (mikron) kisebb méretiire mikronizalt fenofibrat szuszpenziét” egy semle-
ges hordozdra porlasztanak.
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Az Abbott azzal érvelt, hogy a szabadalmi igénypontnak ez a jellemzdje minden olyan
fenofibrat-szuszpenzidra vonatkozik, amely 20 um-nél kisebb részecskemérettel rendelke-
zik, és ezért a nanozidlt fenofibrat is ebbe a korbe tartozik.

A Kern szerint az 6 ,,fenofibrat 145 mg” terméke nem bitorolja az EP 1275387 szabadal-
mat, mert hatéanyaga nanonizalt, nem pedig mikronizalt alakd, miként ezt az igénypont is
el6irja.

Az EP 2050445 szabadalom minden olyan fenofibrat-készitményre vonatkozik, amely
bizonyos oldddasi profilt mutat. Jelenleg felszolalasi eljaras folyik e szabadalom ellen az
Eurépai Szabadalmi Hivatal felszdlalasi osztalyan. E szabadalommal kapcsolatban a Kern
azzal érvelt, hogy az érvénytelen Ujdonsaghiany, nem kielégité kinyilvanitas és feltalaloi
tevékenység hidnya miatt. A felszolalasi eljarasban a szébeli meghallgatas 2015. marcius
2-t61 4-ig folyt le.

A Barcelonai Kereskedelmi Birdsdg helyt adott a Kern éllitdsainak, és elutasitotta az
Abbott ideiglenes intézkedés elrendelésére vonatkozé kérelmét, mert azt allapitotta meg,
hogy az EP 1275387 szabadalmat nem bitoroltak, mig erds érvek szoltak az EP 2050445
szabadalom érvénytelensége mellett.

Az EP 1275387 szabadalommal kapcsolatban a Barcelonai Kereskedelmi Birdsag attekin-
tette a felek altal az igénypontokban el6forduld ,,mikronizalt alakban” szavak jelentésérdl
benyujtott szakértdi bizonylatokat, valamint azt az dltalanos tudast, amely az 1997-es el-
sGbbségli szabadalom benyujtasanak napjan hozzaférhet6 volt. Ilyen téren arra a kovetkez-
tetésre jutott, hogy szakember a ,,mikronizalt alakban” kifejezés alatt legalabb 1 pum részecs-
keméretii anyagot értene, és igy az kizdrja a nanonizalt fenofibratot. Ennek kévetkeztében a
Kern terméke nem esik az EP 1275387 szabadalom oltalmi kére ald.

Az EP 2050445 szabadalommal kapcsolatban a Barcelonai Kereskedelmi Birdsag azt dlla-
pitotta meg, hogy annak érvényességét ideiglenesen hatarozatlannak kell tekinteni, mert az
alperes azt kétségbe vonta. Ezért el6szor a Kern altal allitott jdonsaghianyt vizsgalta, és azt
megalapozottnak talalta. A benyujtott kisérleti bizonyiték alapjan a birdsag elfogadta, hogy
elegendd bizonyiték all rendelkezésre annak az allitdsnak az elfogaddsahoz, hogy a Fournier
korabbi Lipanthyl fenofibratterméke mar azt az oldddasi profilt mutatta, amelyet az EP
2050445 szabadalom igényel, ezért ugy tlinik, hogy az utébbi nélkiilézi az ujdonsagot.

D) A Barcelonai Fellebbezési Birdsag 15. tanacsa 2015. aprilis 9-i dontésével részben helyt
adott egy fellebbezésnek, megallapitva, hogy a felperes védjegyét hasznalat hidnya miatt
torolni kell, és hogy az alperes védjegye hasznalat hianya miatt érvénytelen. Azt is megélla-
pitotta azonban, hogy a felperes megsemmisitett védjegyét az alperes bitorolta.

A birdsagi dontés elézménye, hogy a Britanica Investimentos E Consultadoria LDA
(Britanica) a 25. druosztalyban ruhazati cikkekre birtokolta a LIBERTO védjegyet. A Carrson
Mod SL (Carrson) is birtokolt egy LIBERTO védjegyet a 25. druosztalyban, amellyel ruhazati
cikkeket arusitott.
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A Britanica a 8. sz. Barcelonai Kereskedelmi Birdsagnal pert inditott a Carrson ellen, és
arra kérte a birdsagot, hogy

- érvénytelenitse az alperes LIBERTO védjegyét, mert az dsszeegyeztethetetlen az 6 korab-
bi védjegyével [kettés azonossag a védjegytorvény 6.1(a) cikke szerint], és

- allapitsa meg, hogy a Carrson bitorolja az 6 korabbi LIBERTO védjegyét annak kovetkez-
tében, hogy ezt a védjegyet a 25. druosztalyba tartozo6 termékeken hasznalja.

Ezenfeliil a Britanica a bitorl6 cselekedetek megsziintetését és kardnak megtéritését kérte.

Védekez6 iratdban a Carrson azzal érvelt, hogy johiszemtien jart el, mert meg volt gyo-
z8dve arrol, hogy a Britanica védjegyét hasznalat hidnya miatt megvonjak, és ellenkereset-
ben a Britanica védjegyének megvonasat kérte azon az alapon, hogy a felperes a védjegyet
nem hasznadlja ruhazati cikkeken.

A birdsag elrendelte, hogy a Carrson sziintesse meg a LIBERTO védjegy hasznalatat, és
fizessen kartéritést.

A Carrson a kovetkez6 indokok alapjan a Barcelonai Fellebbezési Birdsagnal fellebbezést
nyujtott be.

— A Britanica a megel6z0 6t év alatt védjegyét csupan labbeliken és fejvédé sisakokon, de
nem ruhazati cikkeken (tehat olyan arukon, amelyekre védjegyét lajstromoztdk) hasznalta.

— A labbeliket és a fejvédo sisakokat nem lehet ruhazati cikknek tekinteni még akkor sem,
ha ezek az aruk ugyanabba az aruosztalyba tartoznak.

— A felperesnek nem okozott kart.

A fellebbezési birosag az aldbbiakban részben helyt adott a Carrson fellebbezésének.

— Arra tekintettel, hogy a hivatkozott iddszakban a lajstromozott arukon nem hasznaltak,
megvonta a Britanica LIBERTO védjegyét. Az ilyen esetekben figyelembe vett idészak a ke-
reset benyujtasat megel6z6 ot év, vagyis ebben az esetben a 2007. szeptember 2. el6tti hasz-
nalat érdektelen volt. A Britanica védjegyét a 25. aruosztalyban ruhazati cikkekre lajstro-
moztdk, és a hasznalat bizonyitéka eltéré arukra vonatkozott. A birdsag szerint a Britanica
a védjegyét labbelikre és fejvédo sisakokra haszndlta (bar ezek az aruk szintén a 25. aruosz-
talyba tartoznak), azonban ezt az Eurépai Uni6 Birdsaganak IP Translator-dontése szerint
nem lehetett a védjegy valodi és tényleges hasznalatanak tekinteni.

- A birésag a Carrson LIBERTO védjegyét érvénytelennek nyilvanitotta, mert az a véd-
jegytorvény 6.1(a) cikke alapjan a ,kettds azonossag” tiltasa ala esik. Miutan a birdsag ki-
mondta a Britanica védjegyének megsemmisitését, azt a kérdést elemezte, hogy vajon a
védjegyet meg lehetett volna-e semmisiteni abban az id6ben, amikor a Carrson kérte annak
lajstromozasat. Bizonyitdst nyert, hogy a Carrson 2007-ben egy arukészletet vasarolt egy
hasznélati engedélyestdl, igy a Britanica védjegye még hasznélatban volt, amikor a Carrson
kérte védjegyének lajstromozasat. Ezért a kettds azonossag tiltasa ald esett.

- A Britanica LIBERTO védjegyének a bitorlasaval kapcsolatban a fellebbezési birdsag
egyetértett az els6foku birésag dontésével, megallapitva, hogy egy védjegy megsemmisitése
Osszeegyeztethetetlen annak bitorldsaval, ha a bitorl6 cselekményeket a védjegy érvényessé-
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gének idején hajtottak végre. Igy a birdsdg helybenhagyta a kértérités fizetésére vonatkozé
rendelkezést.

— A birdsag hatalytalanitotta azt a rendelkezést, hogy a Carrson sziintesse meg a LIBERTO
védjegy haszndlatat. Az ilyen rendelkezést értelmetlennek tekintette, mert a hasznalat meg-
sziintetése csak azt kovetGen torténhet, hogy a védjegy megsemmisitésére vonatkozé don-
tés megsziinteti a jogtulajdonos védjegyre vonatkozo jogait.

Torokorszdag

A felperes 2013. aprilis 25-én torlési keresetet inditott az alperes 2008. aprilis 30-an lajst-
romozott HARLEM ORIGINAL DEVICE védjegye ellen arra hivatkozva, hogy az megtévesztd-
en hasonlit az 6 jol ismert CONVERSE és ALL STAR, valamint CONVERSE ALL STAR CHUCK
TAYLOR DEVICE védjegyeihez. A védjegyek atlapold aruosztalyokra vonatkoztak, és ezért
a felperes arra hivatkozott, hogy fennallt a védjegyek kozotti Osszetévesztés vagy tarsitas
veszélye. A felperes szerint azok a tovabbi veszélyek is fennalltak, hogy az alperes

- tisztességtelen hasznot huz a felperes jol ismert védjegyeinek hirnevébdl;

- art a felperes védjegye megkiilonboztetoképességének; és/vagy

- art a felperes védjegye hirnevének.

A fentiek alapjan a felperes kérte, hogy a birdsag torolje az alperes védjegyét a védjegy-
lajstrombol.

Az alperes arra hivatkozott, hogy a HARLEM ORIGINAL DEVICE védjegyet 6t évvel korab-
ban lajstromoztatta, aminek kovetkeztében a felperes elvesztette a jogat torlési kereset indi-
tasara, mert ez alatt az id§ alatt hallgatott, és ezt hozzajarulasnak kell tekinteni. Emellett az
alperes azzal is érvelt, hogy a védjegyek nem mutatnak hasonldsagot, és 6 nem jart el rossz-
hiszemten védjegyének lajstromozasakor. Ezért a kereset elutasitasat kérte a birosagtol.

A birésag az iratokat egy szakértdi tanacsnak tovabbitotta szakvélemény elkészitése célja-
bdl. A szakvélemény a felperesnek kedvezett.

A benyujtott bizonyitékok, a szakértdi vélemény és az iratok értékelése alapjan a birosag
a kovetkezdket allapitotta meg.

- Az Osszetévesztés kockdazatanak kiértékelésekor figyelembe kell venni az 4tlagos fo-
gyaszto felfogoképességét, aki a védjegyet egészként értékeli, és figyelmen kiviil hagyja an-
nak kiilonboz8 részleteit. Igy a védjegyeket teljes egészitkben kell $sszehasonlitani, kiilonos
figyelmet forditva azok legdontébb elemeire.

- Fenndll az osszetévesztés kockazata a felperes védjegyei és az alperes védjegye kozott
azok kivitelezése és altalanos kinézése szempontjabdl. Ez annak tulajdonithatd, hogy ha-
sonldk a védjegyek dltal védett aruk, tovabba a felek védjegyhasznalati mddja és fogyasztéi
célcsoportjai.

- Az alperes védjegyének csekély és jelentéktelen kiilonbségei nem akadalyozzak meg a
felperes védjegyeivel valo osszetévesztés kockazatat.

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE
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— A felperes védjegyeit Torokorszagban az alperes védjegyének lajstromozasa el6tt lajst-
romoztak, és azok eleget tesznek minden olyan kovetelménynek, amely lehet6vé teszi jol
ismert védjegyként valo elismerésiiket.

- Az alperes ugyanazon a teriileten tevékeny, mint a felperes, de nem jart el okos tizletem-
ber mddjara, és kockaztatta a felperes jol ismert védjegyének a higitasat. Ezért védjegyének
lajstromoztatasakor rosszhiszemten jart el.

A birdsag a fentiek alapjan elrendelte az alperes HARLEM ORIGINAL DEVICE védjegyének
a védjegylajstrombdl valo torlését. A pereskedés koltségeit is az alperesnek kellett megfizet-
nie. A dontés véglegessé valt, mert az alperes nem nyujtott be fellebbezést.

A birdsag dontése meglepének tlinhet, mert a védjegyeket nehezen lehet megtévesztéen
hasonlénak mindsiteni, tekintettel a szavakban és a megjelenésben fenndlld kiilonbségekre.

Visegrdadi Szabadalmi Intézet

A négy visegradi orszag altal létrehozott Visegradi Szabadalmi Intézetet a Szabadalmi
Egytuttmiikodési Szerz6dés (PCT) genfi kozgytilése nemzetkozi PCT-hatosagga jelolte ki.
Az intézet mind nemzetkozi kutatasi hatédsagként, mind nemzetkozi elévizsgalati hatosag-
ként fog miikodni.

A Visegradi Szabadalmi Intézetet a négy tagorszag bejelent6i szamara teszi majd lehet6-
vé, hogy a nemzetkozi (PCT-) bejelentéseket anyanyelviikon nyujtsak be.
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