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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) Az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and Trademark
Office, USPTO) 2016 juniusaban uj kisérleti programot ismertetett szabadalmi bejelentések
feltilvizsgalatara a végso elutasito végzés kiadasat kovetSen. Ez az eldvizsgalat utdni kisérleti
(,P3”) program lehet&évé teszi a bejelent6k szamara, hogy végleges elutasitds utan kérjenek
az El6vizsgalok Tanacsa altali feliilvizsgalatot. Az varhat6, hogy a P3 program szerinti el-
jaras hasonléan fog mikodni, mint egy fellebbezés el6tti konferencia, azonban ugy tilinik,
hogy hasznalata szamos elénnyel jar, amelyek a bejelenték szamara jobb sikerkilatasokat
jelenthetnek. Ezen elényok koziil néhanyat az aldbbiakban foglalunk 6ssze.

A P3-konferencia alatt a bejelentd 20 percet kap arra, hogy el6adja érveit egy hirom
el6vizsgalobol allo tanacs eldtt. Ez a 20 perces beszamolo torténhet személyesen, tav-
beszélén vagy videokonferencidn.

A P3-konferencidn a bejelenté bemutatéanyagot is felhaszndlhat, amelynek a megte-
kintéséhez sziikséges idé nem szamit az engedélyezett 20 percbe.

A bejelent6 adott esetben benyujthat a feliilvizsgald tanacs szamara javaslatot az oltal-
mi kort nem tagité modositasra.

Ellentétben a fellebbezés el6tti konferenciaval, a bejelentének nem kell fellebbezési
iratot (notice of appeal) benyujtania, sem az ahhoz kapcsol6dé dijat befizetnie, vagyis
a P3 program dijmentes.

A P3 program igénybevételének a feltétele, hogy legalabb egy fiiggetlen igénypont
végleges elutasitds alatt alljon.

A P3-kérelmet a végleges elutasitd végzés keltétdl szamitott két honapon belil kell
benyujtani.

A P3-kérelemhez legfeljebb 6t oldal terjedelmii érvet lehet csatolni, és ebbe a terjede-
lembe egy esetleges eskil alatti nyilatkozat (affidavit) is beleszamit. Az igénypont-mo-
dositasi javaslatot nem érinti az oldalkorldtozas, de az nem tehet sziikségessé széles
kord tovabbi kutatast.

A P3 program koltséghatékony médot nyujt a bejelenté szamara érvek és modositasok
lehet8ségének elnyerésére annak megfontolasa el6tt, hogy folytatdlagos vizsgalatot kérjen,
vagy fellebbezést nyujtson be. A program id6tartama azonban korlatozott, mert az USPTO
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lezarja 1600 P3-kérelem elfogadasa utin. Emellett — ha nem hosszabbitjak meg — a program
2017. janudr 12-én véget ér.

B) 2016 augusztusdban a Szovetségi Keriileti Fellebbezési Birosag (Court of Appeals for
the Federal Circuit, CAFC) az Arendi S.A.R.L. (Arendi) v. Apple Inc. (Apple)-tigyben hozott
dontésében megallapitotta, hogy a Szabadalmi Fellebbezési Tanacs (Patent Trial and Appeal
Board, PTAB) egy kézenfekviségi kérdés elemzésében helyteleniil alkalmazta a jozan ész
(common sense) megengedheté hasznalatara vonatkozo torvényt. Hatalytalanitva a PTAB
végs6 dontését, a CAFC azon a nézeten volt, hogy a PTAB lényegi bizonyiték dltal ald nem
tamasztott modon alkalmazta a jozan észt egy olyan korlatozas pétlasara, amely hidnyzott
egy, a technika allasahoz tartozo anterioritasbol. Dontésében a CAFC tisztazta a jozan ész
megfelel6 hasznalatat egy kézenfekvéségi kérdésben, ezaltal hasznos irdnymutatast szolgal-
tatva a gyakorld szakemberek szamdra egy olyan tigyben, amely kiilonben az 6sztén homa-
lyos teriiletére esik.

Az iigy el6zménye, hogy Arendia 7 917 843 sz. ('843-as) amerikai szabadalom bitorlasaért
a kertileti birésagon beperelte az Apple-t, a Google-t és a Motorola Mobility-t (Motorola),
az utobbiak viszont az érvényesitett igénypontok inter partes eljarasban valo feliilvizsgalatat
kérték. Ezért a kertileti birosag el6tti tigyet sziineteltették az inter partes eljaras befejezéséig.

A’843-as szabadalom igénypontjai altaldban informéci6 helyének a meghatarozasara ira-
nyulnak egy megjel6lt dokumentumban egy elsé szamitogépprogramot haszndlva, és — egy
masodik szamitégépprogram alkalmazasaval — egy kiilsé forrasbol el6keresve a megtalalt
informaciodra vonatkozo tdjékoztatast. A kérelmezok azt allitottak, hogy a technika allasa-
hoz tartozé egyetlen dokumentum — Pandit — kézenfekvové tette az igénypontokat.

A Pandit mddszereket ismertet el6re meghatarozott szovegtipusok felismerésére egy szo-
vegtestben és miveletek végrehajtdsara a felismert szoveggel kapcsolatban. A Pandit egy
konkrét kiviteli alakjdban, amelyet a kérelmezdk idéznek, a felismert szoveg egy telefon-
szam, és a végrehajtott mivelet abban all, hogy a felismert telefonszamot hozzaadjak egy
cimjegyzékhez. A kérelmezdk azt dllitottak, hogy a Pandit a ’843-as szabadalom 1. igény-
pontjanak valamennyi korlatozasat tanitja egy kivételével — és ez a kivétel abban all, hogy
a vonatkozd informacid kereséséhez a megtaldlt informaciét (vagyis egy telefonszamot)
haszndljak keresési kulcsként. A PTAB azonban egyetértett a kérelmezékkel abban, hogy a
Panditban kinyilvanitott technikardl a jézan ész alapjan feltételezhetd, hogy az azonositott
telefonszam felhasznalasaval elvégzi a cimjegyzék kutatdsat annak érdekében, hogy elkertiil-
het6vé tegye a kettds telefonszam-bejegyzéseket/adatbejegyzéseket.

A PTAB dontése elleni fellebbezés tigyében a CAFC ismét megerésitette, hogy a kézen-
tfekv@ség vizsgalataban szerepet jatszhat mind a jozan ész, mind az altalanos tudas. A CAFC
azonban felhivta a figyelmet arra, hogy a jozan ész alkalmazésa a kézenfekvéség vizsgalata-
kor korlatozasnak van alavetve.

El6szor is a CAFC megallapitotta, hogy a jézan észhez jellemzé médon olyankor folya-
modnak, amikor 0sztonzést kivannak nyerni a technika élldsahoz tartozé nyomtatvanyok
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kombinaldsahoz, nem pedig amikor hidnyzé igénypont-korlatozast potolnak. Masodszor
olyan alkalmakkor, amikor a jézan észt arra kivanjik felhaszndlni, hogy hianyzé korlato-
zast potoljon — miként ezt a PTAB tette ebben az tigyben. A CAFC magyardzata szerint a
keresett korldtozasnak egyszertinek és mellékesnek kell lennie, ahol az alapot képez6 tech-
noldgia vilagos. Ezzel ellentétben a CAFC nagyfoku kételkedést fejezett ki a jozan észnek
olyan korlatozasokkal kapcsolatos alkalmazésa teriiletén, amelyek az igényelt targy vonat-
kozasaban kozponti szerepet jatszanak. Végiil azzal kapcsolatban, hogy a jozan észt fel le-
het-e hasznalni 6sztonzés potlasara egy hianyzo igénypont-korlatozas kapcsan, a CAFC azt
a véleményét nyilvanitotta ki, hogy jozan észre vonatkozo utalasok nem hasznalhatdk fel
alatamasztd bizonyiték és észszerli elemzés potlasara. Ez kiilonosen igaz olyan esetekben,
amikor a jézan észt olyan hidnyzo korlatozas potlasara kivanjak felhasznalni, amely kozvet-
leniil 6sszefiigg a taldlmany lényegével.

Minthogy a vizsgalt szabadalom elsésorban adatok visszakeresésére vonatkozik egy in-
formacids forrasbdl egy dokumentum tartalma alapjan, a birdsdg a vitatott kutatasi lépést
kézpontban levének — nem pedig csupan kiils6 korlatozasnak — taldlta az igényelt targy
szempontjabol. Ezért a fellebbezOktdl azt kivanta, hogy viszonylag magas szintli kovetel-
ményt elégitsenek ki a jozan ész igénybevételekor a hianyzo korlatozas megadasahoz.

Bar a fellebbez6k azzal érveltek, hogy a feltalélds iddpontjaban az adatkutatasi eljards egy
adatbazisban jol ismert volt, a fellebbez6k nem szolgaltattak magyarazatot arra, hogy miért
lenne helyes ezt az dltalanos tudast extrapoldlni és sajatosan egy telefonszam-kutatast adni
a Pandit-dokumentumhoz. A CAFC a fellebbezdk szakértdinek tantiskodasat is hasznave-
hetetlennek talalta, mert nem mutattak konkrétan be, hogy egy telefonszam felhasznéalasa
a Pandit cimkonyvének kutatasara hogyan lehetett volna hatékony kettds adatbejegyzések
megakadalyozasara.

Osszegezve megéllapithatd, hogy a fellebbezdk végsé éllitasai és szakértéik hatdrozatlan
tandskoddsa nem volt elegendé ahhoz, hogy a jézan észhez lehessen folyamodni egy kulcs-
fontossagu korlatozas megadasahoz.

C) A Chipotle vallalat TASTY MADE néven Uj burgerfogalmat vezetett be hasonl6 voros-
fehér szinnel, alakkal és mintéval, mint a Tasty Burger, amelynek vezérigazgatdja, David
Dubois 2016. augusztus 8-an hosszu nyilatkozatot tett kozzé. Ebben kifejtette, hogy véllala-
ta, amely els$ éttermét 2010-ben nyitotta meg, 2016. julius 19-én abbahagyasra és elallasra
telszolito levelet kiildott a Chipotle-nak. ,,Sajnos, a Chipotle médiakampannyal és sajto-
kozleményekkel reklamozta 4j *Tasty Made” burgeréttermeit levelem kézhezvétele utan is.
A Chipotle logoja Osszetéveszthetden hasonlé a mienkhez. Ez megtéveszti a fogyasztokat,
mert sok vendéglonk kozelében nyitottak Chipotle-iizleteket” — irta Dubois, aki azt is kifo-
gasolta, hogy a Chipotle kérelmet nyujtott be az USPTO-nal a TASTY MADE védjegy lajst-
romozasa irant. Ezzel kapcsolatban Dubois azt irta, hogy a Chipotle jogi részlegének tud-
nia kellett az 6 hasonld logdjukrol, mert a lajstromozasi kérelem benyujtasa el6tt kutatdst
kellett végezniiik a 1étezd védjegyekre, és igy kellett talalkozniuk az 6 hasonlé védjegytik-
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kel. ,,Mindebbdl arra kell kovetkeztetniiik, hogy a Chipotle szandékosan kovet el bitorlast.
Minthogy a Chipotle tovdbbra sem veszi figyelembe védjegyjogainkat, nincs egyéb valasz-
tasunk, mint keményen megvédeni jol megalapozott védjegyiinket” — kozolte Dubois.

A Chipotle szévivéje kijelentette, hogy az USPTO elutasitotta a TASTY MADE védjegy
iranti lajstromozasi kérelmiiket, mert a kifejezés deszkriptiv, és ezért nem lajstromozhato.
»Ezen tulmenden gy gondoljuk, hogy elegendé kiilonbség van a nevek és a logok kozott, és
igy nem okozzuk a fogyasztok megtévesztését. Egyébként a két markanév szerintiink egytitt
tud élni” — kozolte.

Az USPTO-t6l kapott tajékoztatas szerint a Tasty Burger 2010-ben nyujtott be kérelmet a
TASTY BURGER név lajstromozasa irant. A piros szint nem emlitették a logé jellemzdjeként,
és a védjegy csupdn a ,tasty burger” szavakbol allt egy stilizalt zaszloban.

Arrdl nincs tudomasunk, hogy Dubois a fenyegetdzésen kiviil bitorlasi pert is inditott
volna a Chipotle ellen.

D) Minthogy 2016 juniusaban az amerikai elnokvalasztds, majd julius 4-én a fiiggetlenség
napi innepségek dlltak reflektorfényben, a Budweiser egy tisztan értékesitési kampanyban,
megkisérelve, hogy a lehet legtobbet hozza ki a helyzetbdl, megvaltoztatta sortermékeinek
a nevét BUDWEISER-18] AMERICA-ra.

Nem az els§ eset, hogy a Budweiser az Egyesiilt Allamokhoz tarsitott nevii termékeket
hoz forgalomba. Igy példaul 2011 6ta az amerikai zdszléval vagy a Szabadsag-szoborral
diszitett dobozokkal forgalmazott kiilonleges kiadasu soroket.

A BUDWEISER egyike a vilagon a legismertebb védjegyeknek, és a vilagon mindenki az
Egyesiilt Allamokhoz koti. A Budweiser azonban nem kivénja f6 termékét Gj védjeggyel
ellatni. A valtozas csupan kozmetikai jellegti: ahelyett, hogy egy AMERICA nevii védjegybe-
jelentést nydjtana be, kereskedelmi részlege csupan egy uj elgondolast valosit meg.

Az, hogy az AMERICA védjegyet nem lajstromoztatta, annak a ténynek tudhaté be, hogy
ez a sz0 nem eléggé disztinktiv ahhoz, hogy barmely terméket vagy szolgéltatdst megkiilon-
boztesse, ami viszont a védjegytorvény 6 kovetelménye. Az ,,America” szot széles korben
hasznaljak, és a legtobb hasznald kijelenti, hogy nem kivan e széra kizarélagossagi jogot
szerezni — anélkiil, hogy tagadna a sz6 hasznélatat, elismeri, hogy a sz6 nem foglal maga-
ban semmilyen megkiilonbozteté vagy képi jelleget, és a legtobb szellemi tulajdoni hivatal
elutasitana az ilyen védjegybejelentést.

Minthogy senki sem jogosult kizarélagosan hasznalni az ,America” nevet, minden-
ki hasznalhatja azt, és készithet olyan sormasolatokat, amelyeket a fogyasztok eredeti
Budweiser-terméknek gondolhatnak, ami sérthetné a vallalat hirnevét.

Az 4tnevezett Budweiser-sor hét honapig lesz forgalomban; ezt kovetSen a véllalat sére
ismét BUDWEISER védjeggyel keriil forgalomba.

E) A Washington Redskins (Washingtoni Rézbdriiek) sportcsapat szdmara a legfels6bb
birésag (Supreme Court, SC) 2016. oktdber elsé hetében hatranyos dontést hozott, ami-
kor elutasitotta egy als6foku birdsag azon dontése elleni fellebbezését, hogy torolje sértd és
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»becsmérls” védjegyét. Az tigy most visszakeriil majd egy Szovetségi Fellebbezési Birdsag-
hoz, amely végsé dontést fog hozni. Az eredeti pert 2006-ban inditottdk, amikor Amanda
Blackhorse (Blackhorse) ravilagitott arra a tényre, hogy a ,,Redskins” egy rasszista kifejezés,
és sohasem lett volna szabad védjegyként elfogadni.

A [ Rézbériiek” ezzel a névvel 1967 o6ta hat védjegybejelentést nyujtottak be, és ezt a
nevet 1932 6ta haszndljak, ambar szamos pert inditottak elleniik annak érdekében, hogy
valtoztassak meg neviiket. 2014-ben az USPTO mind a hat védjegyet torolte, mert a sz6-
vetségi torvény nem teszi lehetévé, hogy timado és becsmérld szavakat védjegyként lajst-
romozzanak.

A sportcsapat elleni els6 pert 1992-ben Suzan Shown Harjo inditotta el, aminek eredmé-
nyeként az USPTO 1999-ben els6 izben torolte a védjegyeket. Ezt a dontést 2003-ban ha-
talytalanitottak. A Blackhorse 2003-ban Harjoval egyiitt inditott pert, de az SC elutasitotta
meghallgatas iranti kérelmiiket, azonban egy Szovetségi Fellebbezési Birdsag még mindig
nem hozott dontést. Es még ha ez a birdsag a sportcsapat ellen dént is, valosziniileg védje-
gyek nélkiil is tovabb hasznalhatjak a kifogasolt nevet.

Ausztrilia

A) A McDonald’s er6s szellemitulajdon-védelmi részleggel rendelkezik, amely gondosan
tigyel arra, hogy ne bitoroljak jol ismert védjegyeiket, igy a Mc-t vagy a mac-et. Ez a két
védjegy szerte a vilagon kiilonbozé perek targyat képezte, legujabban Ausztralidban és az
Eurépai Unidban, és mindkét helyen a McDonald’s lett pernyertes.

Egy Glaser nevu véllalkozd kérelmet nydjtott be az Ausztral Védjegyhivatalnal a
MCKOSHER szovédjegy lajstromozasa irdnt. Ez ellen felszdlalt az McDonald’s, mert a beje-
lentett védjegy magaban foglalta az mc védjegyet. A felszdlalas tovabbi alapjat képezte, hogy
a lajstromoztatni kivant védjegyet élelmiszerek és italok mellett egyéb arukkal kapcsolatban
is hasznalni kivantak, igy ,emberi fogyasztasra szant algakészitményekkel” egyiitt, bar a
bejelentd azzal érvelt, hogy a McKOSHER védjegy az 6 skot-zsidd orokségére volt jellemzd,
és hogy a védjegyet csupan a MacLean korzetben szandékoztak haszndlni, ahol a ,,Mc-” és
a ,Mac-” el6tagokat szamos helyi tizletember hasznalja.

A McDonald’s azzal érvelt, hogy a ,,Mc-” el6tag hasznalata a fogyaszték tudataban vald-
szintleg zavart okozna. Emellett azzal is érvelt, hogy Izraelben szdmos rabbinikus vezetd
szandékozott koserbarat vendégldjét MckosHER-nek atnevezni.

A védjegyhivatal ezen érvek alapjan elutasitotta a Glaser védjegylajstromozas iranti ké-
relmét.

B) A Qantas a 35. druosztalyban lajstromoztatta védjegyét (1. abra) hirdetési és keres-
kedelmi szolgaltatasokra, mig az Edwards védjegye (2. bra) a 25. aruosztalyban ruhazati
cikkekre, ldbbelikre és véddsisakokra vonatkozott.
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1. dbra 2. dbra

A Qantas védjegybitorlasért beperelte az Edwardsot. Az ligy eldontésével megbizott Yates
bir6 azon a véleményen volt, hogy helytelen lenne 6nmagaban azt feltételezni, hogy a 25.
aruosztalyba tartozé aruk mindig Osszefiiggésben vannak a 35. aruosztaly szolgaltatasa-
ival. Dontése szerint azt, hogy a kérdéses védjegyek arui és szolgaltatasai Osszetiiggésben
vannak-e, az {igy tényei alapjan kell fontoléra venni, nem pedig a védjegyek hasonlésaga
alapjan. Yates bir6 ugy vélekedett tovabbd, hogy a kérdéses védjegyek nem voltak hasonlok;
szerinte a Qantas védjegyének fontos részét képezte a kenguru kérvonalait magaban foglald
héromszog, és az utobbinak a hidnya az Edwards védjegyében lényeges kiilonbséget jelent.
Emellett az Edwards poldi csak egy fél kengurut mutattak. Ezért a biré Ggy dontott, hogy
nem all fenn Gsszetévesztés valdszintisége.

Bar a bird egyetértett azzal, hogy a Qantas védjegye hirnévre tett szert, ugy dontétt, hogy
ez a tény a haromszog nélkiill nem érvényesiil. Végiil megallapitotta, hogy az Edwards véd-
jegye nem titkkroz semmilyen Osszefiiggést a Qantas logodjaval, és ezért az Edwards nem
bitorolt.

Itt megjegyezziik, hogy az tigyet ismertetd ausztral szakember szerint a fenti dontés el-
lentmond a védjegyek felhiguldsi elvének, vagyis hogy a jol ismert védjegyek esetében hi-
vatkozni lehet a védjegy felhiguldsara, ha egy jogosulatlan fél megtévesztéen hasonlé véd-
jegyet hasznal akar olyan aruk esetén is, amelyek nem allnak egymassal 6sszefliggésben. A
szakember szerint a vizsgalt igyben a védjegyek megtévesztéen hasonlonak tekinthetdk,
tovabba az aruk és a szolgaltatasok rokon osztalyokba tartoznak, ezért a dontés indokolasat
és magat a dontést is hibasnak véli.

Ausztria

Egy kiegészit6 oltalmi tanudsitvany (supplementary protection certificate, SPC) kérelmez6-
je birtokolta a migrénfajdalom csokkentésére hasznalhat6 botulinum toxinra vonatkozd,
0 758 900 sz. eurdpai szabadalmat, amelyet 2002. dprilis 10-én engedélyeztek, és amely-
nek a bejelentését 1995. majus 2-an nyujtottak be. A botulinum toxint tartalmazé BoTox
gyogyaszati termékre 2000. julius 10-én, 2009. november 19-én és 2011. februar 3-an adtak
forgalmazasi engedélyt. Ezeket a forgalmazasi engedélyeket a kovetkezd indikaciokra ad-
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tak: blepharospasmus, féloldali arcgorcs és egyidejii fokalis disztonia, méhnyaki disztonia,
fokalis bénultsag és honalji hiperhidroézis. A bejelenté 2013. junius 12-én kérte SPC en-
gedélyezését, azt allitva, hogy kérelme kielégiti az id6hatar-kovetelményt, mert a botoxra
vonatkozé eredeti forgalmazasi engedély nem vonatkozott kronikus migrénekre. A mig-
rénekre vonatkozo forgalmazasi engedélyt 2012. december 20-an adtak meg, és azt az SPC
kérelmezdje a 469/2009 sz. unids rendelet 3(d) cikke szerint els6 forgalmazasi engedélynek
tekintette.

Az Osztrak Szabadalmi Hivatal a kérelmet elkésettnek tekintette, megallapitva, hogy a
469/2009 sz. rendelet 7(1) cikke szerinti hat honapos hataridé lejart, mert a forgalmazasi
engedély modositasa nem valtott ki kiilon kérelmezési idészakot.

Fellebbezésében a kérelmezd azt kérte, hogy a kovetkez6 kérdéseket terjesszék az Eurdpai
Uni6 Birésaga (Court of Justice of the European Union, CJEU) elé.

- A 469/2009 sz. rendelet 3(b) és (d) cikke alapjan érvényes engedélynek lehet-e tekinte-
ni egy érvényes forgalmazasi engedély II. tipust valtozatanak a médositasat (példaul
egy Uj orvosi indikacié hozzaadasat)?

- Igenl6 esetben egy forgalmazasi engedély mddositasanak kérelmezése alapjan lehet-e
SPC-t engedélyezni?

A Bécsi Korzeti Fels6birosag 2016. majus 25-i dontésével helyt adott a fellebbezésnek, és
az uigyet az SPC-kérelem eldontése céljabol visszakiildte az Osztrak Szabadalmi Hivatal-
nak.

A birésag megallapitotta, hogy a 469/2009 sz. rendelet 2. cikke szerint egy tagorszagban
lehet SPC-t engedélyezni minden olyan szabadalmazott termékre, amely a piacra vitel el6tt
forgalmazasi engedélyt kapott. A 469/209 sz. rendelet 3. cikke szerint SPC-t akkor engedé-
lyeznek, ha:

- akérelem idépontjaban a termék egy alapszabadalomban védve van;

- megadtak a forgalmazasi engedélyt;

- atermékre nem adtak masik SPC-t; és

- a forgalmazasi engedély az els6, amelyet a terméknek gyogyaszati termékként valo
forgalomba helyezésére adtak.

A 469/2009 sz. rendelet 7. cikke a bejelenték szamdra hat hénapos hataridét ir el6 SPC
kérelmezéséhez. Ez a hatdrid6 akkor kezd8dik, amikor megkaptak a forgalmazasi engedélyt.
Az Osztrak Szabadalmi Hivatal harom orvosi termékre utalt, amelyekre forgalmazasi enge-
délyt adtak 2000. julius 10-én, 2009. november 19-én és 2011. februar 3-an. Ugyanezekre a
termékekre az Eurdpai Gazdasagi Térségben 2007. szeptember 21-én, 1994. majus 17-én és
2009. marcius 30-an adtak forgalmazasi engedélyt. Az osztrdk hivatal a 2013. jinius 12-én
benyujtott SPC-kérelmet elkésettnek tekintette, mert a forgalmazasi engedély 2013. decem-
ber 10-i mdédositasa nem viéltott ki 1j engedélyezési idészakot.

A Bécsi Korzeti Felsébirdsag szerint az Osztrak Szabadalmi Hivatal nem tekintette az
alapszabadalmat (EP 0 758 900 Bl sz. eurdpai szabadalom/AT E 215 832 TI sz. osztrak
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szabadalom) olyannak, amely védené ,egy botulinum toxin hasznalatat egy gyodgyaszati
termék eléallitdsara migrénes fejfajasbol szarmazo fajdalom csokkentésére ... izomba, arc-
ba, koponydba vagy nyakba valé adagolassal” (1. igénypont). A 2-13. igénypont erre az 1.
igénypontra utalt, és migrénes fajdalom csokkentésére vonatkozott. Azok a forgalmazasi
engedélyek, amelyekre az osztrak hivatal utalt, nem vonatkoztak migrénes fdjdalomra, mert
migrén kezelésérdl el8szor a 2012. december 20-i forgalmazasi engedélyben volt szd.

Emellett a birésag megallapitotta, hogy a CJEU 2012. julius 19-i Neurim-dontése, amely-
ben almatlansag kezelésére szolgdl6 hatdanyag szabadalmazasarol volt szo, a vizsgalt tigy
szempontjabol 1ényegesnek tekinthetd. A forgalmazasi engedély kézhezvétele utan a szaba-
dalomtulajdonos SPC-t kért. Az Egyesiilt Kiralysag Szellemitulajdon-védelmi Hivatala meg-
tagadta a kérelmet, mert mar volt egy korabbi forgalmazasi engedély a hatéanyagnak juhok
fogamzasanak novelése céljabol valo felhasznalasara. A CJEU megallapitotta, hogy lehet
SPC-t engedélyezni egy olyan termék sajitos felhaszndldsara, amelyre mar engedélyeztek
forgalmazasi engedélyt, ha a korabbi engedély a termék masmilyen felhasznalasara (példaul
allatok gyodgyitasara) vonatkozik, feltéve, hogy ez a felhasznalas annak az alapszabadalom-
nak az oltalmi korébe esik, amelyre az SPC-kérelem vonatkozik. A bir6sag megallapitotta,
hogy az el6z6 mondatban az ,.ez a felhasznalas” kifejezés a legutols6 forgalmazasi engedély
szerinti — ebben az esetben humén dlmatlansdg — kezelésre vonatkozik. Igy a CJEU dén-
tése vilagossa teszi, hogy a szabadalomnak és a forgalmazasi engedélynek meg kell felelnie
egymasnak, és hogy a korabbi forgalmazasi engedély nem gatolja, hogy egy szabadalmazott
felhasznalas késobbi forgalmazasi engedélyeit elsé forgalmazasi engedélynek lehessen te-
kinteni — a 469/2009 sz. rendelet 3(d) cikkében elSirtaknak megfelel6en — mindaddig, amig
a korabbi engedélyt nem védi az alapszabadalom. A birdsag szerint mellékes volt, hogy a
Neurim-dontés az emberi és allati orvosi felhasznélds kozotti dtvitelre vonatkozott, mert az
volt a lényeges pont, hogy egybevagé volt az alapszabadalom és a forgalmazasi engedély.

A Bécsi Korzeti Fels6birdsag szerint a CJEU masodik vélasza a Neurim-dontésben ala-
tamasztja a fenti megallapitast. A CJEU azt is tisztazta, hogy a sajatos termék forgalmazasi
engedélye kiemelkedGen fontos, és az alapszabadalom oltalmi kore ala kell esnie. Viszont
egy korabbi forgalmazasi engedély a szabadalom oltalmi korén kiviil esé felhasznaldsra 1é-
nyegtelen, mert nem valtja ki a hat hdnapos hataridé megindulasat. Ezért az tigyet érdemi
dontés céljabol vissza kellett utalni az Osztrak Szabadalmi Hivatalnak.

Bahrein
Az Absolut Company Aktiebolag (ACA) tulajdonosa az ABSOLUT és az ABSOLUT COUNTRY
OF SWEDEN KURANT védjegynek, amelyeket Svédorszdgban és Bahreinben a 34. aruosz-

talyban lajstromoztatott. A vallalatnak tudomasdra jutott, hogy egy svajci keresked6 2015.
aprilis 4-én a Bahreini Védjegyhivatalnal kérelmet nyujtott be az ABSOLUTE védjegy lajstro-
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mozasa irant, és a bejelentést 2015. oktober 29-én publikaltak. Az ACA felszélalt e védjegy-
bejelentés ellen, és felszolalasat az alabbiakkal indokolta.
- Védjegyei vilagszerte jol ismertek.
- Sajat védjegyei és a bitorlo védjegy hasonlok mind kiejtés, mind a betlik sorrendje
tekintetében.
- Sajat ABSOLUT védjegyét korabban lajstromoztatta mind az anyaorszagban, mind kiil-
foldon.
A kifogasolt védjegy bejelentdje a térvényes hataridon beliill nem vélaszolt a felszdlalasra.
Ezért a védjegyhivatal a védjegybejelentést ejtettnek tekintette.

Brazilia

Brazilia kormanya 2016. majus 14-én letétbe helyezte az 1961. évi, hagai, un. ,,Apostille-
megallapodéshoz” vald csatlakozas okmanyat. Ennek megfeleléen a nemzetkozi egyezmény
Brazilidra nézve 2016. augusztus 14-én Iépett hatalyba.

Az Apostille-megallapodas célja, hogy az alair6 orszagok kozott gyorsitsa és egyszertisitse
a dokumentumok hitelesitését. Brazilidban ahhoz, hogy kiilf6ldi dokumentumok érvénye-
sek legyenek, azokat tovabbra is el kell latni kozjegyz6i hitelesitéssel, azonban a korabbi dip-
lomaciai vagy konzuli hitelesitést helyettesiti az un. ,,apostille’, amely bizonyitja az alairas,
tovabba — ha van ilyen — a dokumentumon levd pecsét vagy bélyegzd hitelességét.

Braziliaban az apostillét a Nyilvanos Kozjegyz6i Hivatal az tin. informdcids és apostillez
elektronikus rendszeren keresztiil szolgaltatja, amelyet a Nemzeti Igazsagiigyi Tanacs fej-
lesztett ki.

Chile

Chile kormanya 2016. majus 30-an letétbe helyezte az 1961. évi, hagai, Gn. ,,Apostille-
megallapodashoz” valé csatlakozas okmanyat. Ennek megfelel6en az egyezmény Chilére
nézve 2016. augusztus 30-an lépett hatélyba. Ettdl az idéponttdl kezdve egyszertisodik a
kiilfoldon készitett dokumentumok Chilében val6 benyujtasahoz (és viszont) sziikséges hi-
telesités folyamata.

Egyesiilt Kirdlysdg
A) Neville-Rolfe bar6nd, az Egyestlt Kiralysag szellemitulajdon-védelmi és energiatigyi mi-
nisztere 2016. november 28-4n bejelentette, hogy az Egyesiilt Kiralysag kormanya folytatja

az el6késziileteket az Egységes Szabadalmi Birdsagra (Unified Patent Court, UPC) vonat-
kozé egyezmény ratifikdlasara. ,, Az Egyesiilt Kirdlysag kormanya egyiittmiikodik az Eloké-
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szité Bizottsdggal annak érdekében, hogy az UPC minél hamarabb miikodéképes legyen”
— mondta.

Az UPC elfogadasahoz sziikséges torvénymaddositasokat a parlament 2016. marciusban
fogadta el. A ratifikdlast az Egyesiilt Kiralysag meghatalmazottja a korona nevében fogja
végezni.

Az Egyesiilt Kiralysag kormanyanak varatlan dontése meggyorsitja az UPC-egyezmény
hatalybalépését, ami — Németorszag kozeljovében varhato ratifikaldsa folytan — most mar
2017-ben varhatoé.

B) Neville-Rolfe barénd 2016. augusztus végén egy hétig hivatalos latogatason tartozko-
dott Kindban azzal a céllal, hogy biztositsa a kinai kozponti és vidéki kormanyszerveket, a
kinai tigyvédi/tigyvivéi kart, valamint a bejelenté vallalatokat arrél, hogy az Egyesiilt Ki-
ralysag az Eurdpai Uni6 elhagyasara vonatkoz6 referendumot kévetden is nyitott marad az
tizleti kapcsolatokra, és hogy képet nyujtson a pozitiv szellemitulajdon-védelmi helyzetrél.
Utalt arra, hogy korabban {izletasszony volt, és 15 éven keresztiil fejtett ki tevékenységet
Hongkongban és a délkelet-azsiai térségben. Ramutatott, hogy az Egyesiilt Kiralysag és az
Eurépai Unid kozotti targyalasok hosszabb id6t vesznek igénybe, és orszaga egyelre tagja
marad az Eurdpai Uniénak. Igy orszdga tovdbbra is a szokasos modon nyujt oltalmat a
szellemitulajdon-jogokra.

Hangsulyozta, hogy barmi torténik is Eurépaban, Kina és Hongkong fontos partnere ma-
rad az Egyesiilt Kiralysagnak.

C) Mielétt hirt adott volna az Apple-6rardl (Apple Watch), az Apple, Inc. (Apple) 2013-
ban és 2014-ben benyujtott védjegybejelentések utjan szamos orszagban megprobalta
lajstromoztatni az twATCH védjegyet. Egyes orszagokban a bejelentés eredményes volt, és
a védjegyet lajstromoztak, mas orszagokban azonban az Apple e kisérletével kudarcot val-
lott. A leghiresebb tigy az Egyesiilt Kiralysag Szellemitulajdon-védelmi Hivatalanal (United
Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO) az twaTcH védjegy lajstromozasa irdnt be-
nyujtott kérelem volt, amelyet a Swatch felszoélalasa alapjan elutasitottak.

A védjegybejelentést 2014. junius 13-an publikaltak, és a Swatch ettdl az idéponttdl sza-
mitott két honapon belil felszolalast nyujtott be, amelynek {6 alapjat az képezte, hogy az
Apple védjegyutanzast kivan megvalositani, tekintettel a Swatch korabbi jogaira, amelyeket
a2008. 4prilis 7-én 962 366 szammal lajstromozott ISWATCH nemzetkozi védjegy alapozott
meg. Felszolalasdban a Swatch a két védjegy hasonlosagara és a megjelolt aruk kozotti szo-
ros kapcsolatra hivatkozott. Az UKIPO két évvel késébb hozott dontést, amelyben a svajci
oragyaros javara dontott.

Az waTcH védjegybejelentéssel kapcsolatban tapasztalt nehézségek miatt az Apple végiil
ugy hatarozott, hogy okosoérdjat Apple Watchnak nevezi, minthogy a ,watch” sz6 nem saja-
tithato ki senki altal, és nem is alkalmas érak azonositasara. 2016 szeptemberében az Apple
egy Uj okoséramodellt hozott forgalomba ,, Apple Watch” néven, amely most mar nem okoz
lajstromozasi problémakat, és egyértelmuen utal a gyart6 cégre.
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Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO)

A) Az Intellectual Asset Management (IAM) évenkénti felmérd vizsgalata soran fel-
kért vallalati szellemitulajdon-védelmi vezetéket, adminisztrativ vezet6ket, tovabba
magangyakorlatot folytatd tigyvédeket és szabadalmi tigyvivéket egy sor kérdés meg-
vélaszoldsdra az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala, a Dél-koreai Szelle-
mitulajdon-védelmi Hivatal, az ESZH, a Japan Szabadalmi Hivatal és a Kinai Szellemi-
tulajdon-védelmi Hivatal vonatkozaséban.

Hatszaznal tobb személy harom csoportban vett részt a vizsgalatban, és mind a hdrom
csoport az ESZH-t értékelte a legjobbnak mindéségi és szolgéltatdsi teriileten. Ez megismé-
telte az IJAM 2015. évi teljesitménymérésének az eredményeit.

»A mindség a mi legfontosabb stratégiai prioritdsunk” — mondta Benoit Battistelli, az
ESZH elnéke. ,2014 6ta ISO 9001 tanusitvanyt kaptunk engedélyezési eljardsunkra, és ezt
az elmult évben Kiterjesztettiik a teljes szabadalmazasi eljardsra. Magas szinvonalt mun-
kank hasznalok dltal valé megerdsitése dicséret az ESZH teljes dllomdnya szdmara, amely
14%-kal novelte teljesitményét 2015-ben, tehdt egy olyan évben, amikor a bejelentések sza-
ma tovabbi 4,8%-kal nétt, és mindez a mindség romldsa nélkiil. Ezek a j6 eredmények arra
6sztonoznek benniinket, hogy tovabbra is javitsuk szolgaltatdsunk minéségét”

Az ESZH minéségi csticsértékelést kapott az IAM altal 2010 6ta végzett valamennyi fel-
mérés alkalmaval.

B) Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal Adminisztrativ Tanacsanak 2016. junius 29-i dontése
a vizsgalati dij visszafizetésér6l modositja a dijakra vonatkozé szabalyok 11. cikkét.

Ennek megfeleléen mar nem kell figyelembe venni azt az idépontot, amikor a vizsgalati
osztaly atveszi a felel6sséget; csupan az érdemi vizsgalat megkezdésének az idépontjat ve-
szik figyelembe annak meghatarozasakor, hogy a visszafizetés teljes vagy részleges. A rész-
leges visszafizetés most 50% a korabbi 75% helyett.

Az Adminisztrativ Tandcs dontése értelmében a vizsgalati dijat vissza kell fizetni:

a) teljes 6sszegben, ha az eurdpai szabadalmi bejelentést az érdemi vizsgalat megkezdése

el6tt visszavonjak, elutasitjak vagy visszavontnak tekintik;

b) 50%-os mértékben, ha az eurdpai szabadalmi bejelentést az érdemi vizsgalat megkez-

dése utdn vonjak vissza, de

- avizsgalati osztaly altal az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 94(3) cikke
alapjan kiadott els6 felhivas megvalaszolasara adott hataridé lejarata el6tt, vagy

- ha a vizsgalati osztaly nem adott ki ilyen felhivést: az ESZE 71(3) cikke szerinti,
az engedélyezés szandékdra vonatkoz6 kozlés idépontja el6tt.

C) 2016. julius 1-jén gyorsitott szabadalmi elGvizsgalati (Patent Prosecution Highway,
PPH) program kezdédott az ESZH és az Ausztral Szellemitulajdon-védelmi Hivatal (IP
Australia, IPA) kozott. Ez a kisérleti program harom évig tart, vagyis 2019. junius 30-an
fejez6dik be.
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A PPH-program lehetévé teszi a szabadalmi bejelenték szdmadra, hogy egy szabadalmi
hivatal el6tt meggyorsitsak az elévizsgalati eljarast azaltal, hogy felhasznaljak egy masik
szabadalmi hivatal kedvez6 el6vizsgalati eredményét. Ehhez mar az is elegendd, ha az egyik
szabadalmi hivatalndl egy igénypontot engedélyezhet6nek talalnak, mert ennek alapjan a
bejelent6 a megfelelé fiiggd bejelentés megfeleld igénypontjanak a gyorsitott vizsgalatat
kérheti a masik hivatalnal. A PPH révén tehdt egy bejelentd gyorsitott vizsgalatban része-
siilhet csokkentett koltséggel.

Jelenleg az ESZH-nak még a kovetkez6 hivatalokkal van PPH-megéllapodasa: az Egye-
siilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala, Dél-koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal,
Izraeli Szabadalmi Hivatal, Japan Szabadalmi Hivatal, Kanadai Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal, Kinai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal, Mexiko6i Szabadalmi Intézet és Szingapuri
Szellemitulajdon-védelmi Hivatal.

Az Eurdpai Unid Birdsdga

A) Az Eurépai Uni6 Birdsaga egy tjabb dontésében (C-163/15) kinyilvanitotta, hogy eu-
ropai unids védjegyek esetében a hasznalati engedélyt nem kell bejegyeztetni ahhoz, hogy
egy licencvevd bitorlasi keresetet indithasson, mert a jogi eléirasok nem kivdnnak ilyen
bejegyzést. A birosag megallapitotta, hogy bar a kozosségi védjegyrendelet (most: eurd-
pai unids védjegyrendelet) 23(1) cikke els6 mondatanak szé szerinti értelmezése alapjan ez
nem feltétleniil vilagos, ez kovetkezik a vonatkozo jogi el6irdsok rendszeres és teleologikus
(a célszertiség tandn alapuld) értelmezésébdl.

Az Eurépai Unié Szellemitulajdon-védelmi Hivatala (European Union Intellectual Property
Office, EUIPO)

A Supermacs Holdings Limited (Supermacs) Irorszdgban nemzeti gyorsétkezési iizletté valt.
VezetGsége arra torekedett, hogy tevékenységét kiterjessze Eurdpara is. Ennek megfelel6en
a régi nevén Belsé Piaci Harmonizacios Hivatalnal kérelmezte a SUPERMACS védjegy lajst-
romozasat szamos druosztalyban, ideértve a hdsokat, feldolgozott élelmiszereket, valamint
az élelmiszer- és italszolgaltatast.

A McDonald’s, amelynek 2013-ban Eurépaban 8,14 milliard USD jovedelme volt, azonnal
felszolalt a Supermacs bejelentése ellen, jol megalapozottan hivatkozva arra, hogy a ,,Mc-"
és a ,Mac-” kezdett védjegyekre kizarélagos joga van.

Az EUIPO 24 oldal terjedelmii dontésében egyetértett a McDonald’s érvelésével és lénye-
gében azzal, hogy a Supermacs védjegylajstromozasi kérelme valdszintileg megtévesztené
a fogyasztokozonséget a két gyorsétterem mdrkanevével és gyorséttermi termékeivel kap-
csolatban.
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Miként varhatd volt, a Supermacs 2016. marcius 11-én fellebbezést nyujtott be az EUTPO
dontése ellen, és fellebbezését négy honapon beliil megfeleld indokolassal is ellatta. Az
EUIPO eldrelathatolag 2017 elsé negyedében hozza meg dontését az iigyben.

Az Eurépai Unié Torvényszéke

A) Az FC Barcelona (FCB) szamdra kellemetlen csapast jelentett, hogy az Eurdpai Unié
Torvényszéke 2016. junius 28-an az American Fashion Brand Kule, LLC (Kule) ellen be-
nyujtott felszélalasa tigyében a Kule javara dontott.

Az FCB és a Kule kozotti vita 2011-ben kezd6dott, amikor a Kule a Belsé Piaci Harmoni-
zacios Hivatalnal kérelmet nyujtott be nevének eurdpai szovédjegyként tobb aruosztilyban
valo lajstromozasa irdnt. Az FCB sajat korabbi, 1982-ben Spanyolorszagban azonos oszta-
lyokban lajstromozott CULE szévédjegye alapjan felszélalt a Kule védjegybejelentése ellen.

Egy védjegy lajstromozasa ellen eredményesen fel lehet sz6lalni, ha a felszélalé bizonyitani
tudja, hogy ezt a védjegyet ténylegesen hasznalta a lajstromozott célra a felszolalast megeld-
z8 6t évben. Ebben az tigyben a tényleges hasznalat bizonyitdsa érdekében az FCB szamos
dokumentumot nydujtott be a birdsagnal, igy tobbek kozott a Google-tdl szarmazé kutatasi
eredmények nyomtatott anyagat és egy Wikipédia-oldalt, amelyek az FCB szurkoloira és ja-
tékosaira utalva a ,,culé” kifejezést haszndltdk. A GC birdja, Marc van der Woude ezt nem fo-
gadta el megfelel6 bizonyitékként, kiilondsen a Wikipédia-oldal esetében, amelyet helytelen
bizonyité anyagnak tekintett, mert az ilyen oldalakat névteleniil is ki lehet adni.

Még ha a kérdéses bizonyiték elfogadhato lett volna is, a biré megallapitotta, hogy bar 6
nem vonta kétségbe a kérdéses sz6 kapcsolatat a klub jatékosaival és szurkoldival, az FCB
elmulasztotta bizonyitani a tényleges hasznalatot azon célok vonatkozasdban, amelyekre a
védjegyet lajstromoztak.

A Kule javara dontve a GC megismételte korabbi tigyekben hozott dontését, amely sze-
rint egy védjegy tényleges hasznalatarol akkor van sz6, ha arra a célra hasznéljak, amelyre
eredetileg lajstromoztak. Figyelembe veend$ tényezdk a védjegy altalanos hasznalatanak a
kereskedelmi mértéke és annak az idgszaknak a hossza, amely alatt a védjegy hasznalatban
volt, ideértve a hasznélat gyakorisagat is.

Az FCB arra az érvre is hivatkozott, hogy szévédjegyét licenctulajdonosok is hasznaltak
ruhazati cikkekkel és kiegészitdkkel kapcsolatban, azonban ilyen vonatkozasban nem nyuj-
tott be semmilyen bizonyitékot.

Az utobbi években nem ez az elsé eset, hogy az FCB kedvezétlen dontést kap egy eurd-
pai bir6sagtdl. Az elmult évben elutasitottak a klub cimerpajzsa kérvonalainak védjegyként
vald lajstromozasa irdnti kérelmét.

B) Egy szingapuri véllalat a Bels6 Piaci Harmonizaciés Hivatalndl kérelmet nyujtott be a
MACCOFEEE védjegy lajstromozasa irant. E védjegybejelentés ellen felszolalt a McDonald’s.
A felszolalast elutasitotta mind a hivatal, mind annak fellebbezési tanacsa.
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A dontés ellen a McDonald’s a GC-nél nytjtott be fellebbezést, amely ugy dontétt, hogy
a McDonald’s jol megalapozott hirneve alapjan megakadalyozhatja, hogy mas véllalatok
élelmiszerekkel és italokkal kapcsolatban hasznaljak a Mc- és a Mac- el6tagot.

A GC dontésének hatterében az a megfontolas 4ll, hogy mas véllalatok ne huizhassanak
hasznot abbdl a kemény munkabol, amely a védjegy jo hirének megszerzéséhez sziikséges
volt.

Finnorszdg

Azt kovetben, hogy Finnorszag 2016. januar 19-én ratifikélta az Egységes Szabadalmi Bi-
résagra vonatkozd egyezményt, a kormany 2016. majus 26-4n egy torvénytervezetet tett
kozzé, amely szerint Helsinkiben az UPC egy helyi divizidjat hozzak létre. A torvényterve-
zetet a parlament el6tt el@szor 2016. oktdber 25-én olvastak fel, majd 2016. oktober 28-an,
a masodik felolvasas utan hagytak jova.

A torvénytervezet szerint a birdsag nyelve finn, svéd és angol lesz (a finn és a svéd Finn-
orszag hivatalos nyelve).

Ahhoz, hogy a torvénytervezet jogerére emelkedjen, az elnoknek ala kell irnia. Ezt kove-
téen publikaljak, majd a hatalybalépéshez kormanyhatarozat sziikséges.

Az UPC helyi divizidja Helsinkiben a Kereskedelmi Birosag épiiletében székel majd.

India

A) A Szellemi Tulajdon Vilagszervezetének 2015. oktoberi statisztikdja szerint India a 2014-
ben benyujtott szabadalmi bejelentések szama tekintetében a vilagon a 7. helyezést érte el.
Az els6 helyen Kina 4llt 928 177 bejelentéssel. Kinat az Amerikai Egyesiilt Allamok kovette
578 802, majd kovetkezett Japan 325 989, Dél-Korea 210 292, az Eurdpai Szabadalmi Hiva-
tal 152 662, Németorszag 65 965, India 42 854, Oroszorszag 40 308, Kanada 35 481 és a 10.
helyen Brazilia 30 342 bejelentéssel.

Szintén a WIPO 2015. oktdberi statisztikdja szerint India a 2014-ben benyujtott védjegy-
bejelentések szama tekintetében a vilagon szintén a 7. helyet foglalta el 233 653 bejelentés-
sel. Ezt a listat is Kina vezette 2 222 680 védjegybejelentéssel.

B) A Toyota els6 Prius gépkocsijat 1997-ben adta el Japanban, és ezt a tipust Indidban
csak 2010-ben kezdte forgalmazni.

Deepak Mangal, aki az tigyben alperes volt, 2002-ben nyujtott be kérelmet az Indiai Véd-
jegyhivatalnal a PrIUS védjegy lajstromozasa irdnt, és ezt kovetSen az IVH a védjegyet lajst-
romozta.

A Toyota keresetben kérte a birésagot, hogy tiltsa el az alperest a PrRIUS védjegy haszna-
latatol.

12. (122.) EVFOLYAM 1. SZAM, 2017. FEBRUAR



122 DR. PALAGYI TIVADAR

A birésag altal megvalaszoland6 legfontosabb kérdés az volt, hogy a Toyota prIUS védje-
gye 2001-ben jol ismert védjegy statuszat élvezte-e Indidban. Ezt a Toyotanak az alabbiakkal
sikeriilt bizonyitania.

- A Toyota a PrIUS védjegyet 1998-ban 27 orszagban lajstromoztatta.

- A Toyota weboldala az egész vildgon — igy Indidban is — hozzaférhetd volt, és ennek

révén a PRIUS védjegy goodwillje és hirneve bejarta Indiat.

- Konyvek, hirdetések és cikkek utazasi magazinokban, ismertetések ujsdgokban és
egyéb médiumokban szintén terjesztették a Toyota PRIUS védjegyének ismertségét
Indiaban.

A fentiek alapjan a birésag 2016 juliusaban a Toyota javara dontott annak ellenére, hogy

a PRIUS védjegyet az alperes mar 14 évvel korabban lajstromoztatta Indidban, ahol viszont
a Toyota nem lajstromoztatta ezt a védjegyet.

C) A CTR Manufacturing Industries Limited (CTR) 2010-ben a Thanei Keriileti Birdsag-
nal nydjtott be bitorlasi keresetet a Sergi Transformer Explosion Prevention Technologies Pvt.
Ltd. (Sergi) ellen. A per targyat CTR 202302 sz., ,Rendszer és eljaras elektromos transz-
formatorok robbanasanak és/vagy égésének meggatlasara és/vagy észlelésére” cimd indiai
szabadalmanak bitorlasa képezte. A CTR ideiglenes intézkedés kérelmezésével a bitorlé ter-
mékek eladasanak vagy eladasra valo meghirdetésének eltiltasat kérte.

A Sergi tagadta a bitorlast, és ellenkérelemben a CTR szabadalmanak érvényességét vonta
kétségbe. Ezért az iigyet at kellett tenni a Bombayi Felsébirésaghoz (Bombay High Court,
BHC) az 1970. évi szabadalmi torvény 104. cikke alapjan. A Sergi korabban felszdlalt a
szabadalom ellen annak engedélyezése elStt is és utan is, és a Szellemitulajdon-védelmi Fel-
lebbezési Tandcs (Intellectual Property Apellate Board, IPAB) elétt is kérte a szabadalom
megsemmisitését. A Sergi azt allitotta, hogy a CTR szabadalmanak, amely egy differenci-
al jelfogd szenzor, egy Buchholz jelfogod és egy daramkor-megszakité kombinacidjabdl allt,
mind a harom komponense ismert volt a technika allasabdl, és ezért a szabadalmat tévedés-
bl engedélyezték. A Sergi szerint az 6 termékét védte az & sajat 189089 sz. ("089-es) indiai
szabadalma, és azzal érvelt, hogy nem bitorolta a CTR szabadalmat.

A CTR allitasa szerint a Sergi abbahagyta ,,Sergi 3000” jelii termékeinek sajat szabadalma
szerinti gyartasat, és ehelyett elkezdett kiilonb6z6 termékeket gyartani, amelyek titkoztek a
per targyat képez6 szabadalomba. A CTR azzal is érvelt, hogy szabadalmanak igénypontjai
nem voltak kézenfekvéek, mert a harom ismert komponens elrendezése talalmanyi felisme-
résen alapult, és 1j, megjavult eredményre vezetett.

A BHC egyesbiraja 2015. oktober 23-an kelt dontésében ramutatott, hogy a CTR sza-
badalma nem tekinthetd prima facie érvénytelennek csupan azért, mert a rendszerében
alkalmazott komponensek ismertek voltak. A bir6 szerint a Serginek ahhoz, hogy ered-
ményt érjen el, ki kellene mutatnia, hogy a harom komponens CTR szerinti kombinéci6ja
nyilvanvaldan nem volt feltalaléi jellegt, vagy ,,magatdl értet6dé és egyszer” volt. A biro
megallapitotta, hogy bar az egységek vagy komponensek ismertek lehetnek, azonban vala-
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mely korabban ismeretlen vagy nem kézenfekvé modon vannak elrendezve tigy, hogy uj és
megjavult eredményt szolgaltatnak. A biré azt is megallapitotta, hogy mindegyik egységnek
lényegesnek kell lennie, és ha az egységek barmelyike kivehet6 anélkiil, hogy ez befolyasol-
nd a végeredményt, az az egység nem lényeges. [gy a biré azon a véleményen volt, hogy nem
elegendd azt allitani, hogy korabban mindegyik komponens ismert volt, az alperesnek azt is
bizonyitania kell, hogy az alkotdrészek elrendezése vagy atrendezése magatol értet6do6.

A birésag a tobb alkotdrészbdl allé taldlmanyok bitorlasaval kapcsolatban a kovetkezd
altalanos elveket is lefektette.

- Ha egy szabadalmi igénypont tulsagosan tag, és ebbdl az okbol kifolyodlag a bitorlasi
per folyaman magaban foglalja az alperes taldAlmanyat is, vagyis magaban foglal min-
den egyes nem lényeges és lényeges hozzdadast, akkor a szabadalom ujdonsaghiany
miatt els6 pillantasra érvénytelen lehet. Senki sem igényelhet olyan monopdliumot,
amely gatolna a jovobeli javitasokat. Ha azonban masrészrél egy szabadalom annyira
sziik oltalmi kord, hogy kizarja egy masik lényeges elem hozzaadasat, akkor nincs
bitorlas.

- Amikor egy szabadalmat egy konkrét elemre vonatkozo kizaré szakasszal engedélyez-
tek, vagyis azt mondjak, hogy az nem lényeges a termékre nézve, akkor ennek a nem
lényeges elemnek a hozzdaddsa az igénypontot nem védi meg a bitorlastol. Ki kell
mutatni, hogy a tovabbi elem lényeges, sziikséges, és olyan eredményt ad, amely olyan
hatékony vagy hatékonyabb, mint a szabadalom altal nyujtott eredmény. A lényeges
elemekhez valamilyen felesleges dolognak a hozzdadasa nem mentesit a bitorlas aldl.
Ki kell mutatni, hogy a hozzaadott dolog is lényeges, és hogy az kielégiti a korabbi
egymastol fliggési (interdependency) probakat, ugyanolyan jo, vagy pedig 4j és meg-
javult eredményt ad.

A BHC azt is megallapitotta, hogy a vizsgalthoz hasonlé esetekben a szabadalmazott ta-
lalmany lényegét (pith and marrow) kell vizsgalni. Az adott helyzetben a birdsag ezt abban
a modban taldlta meg, amelyben a CTR rendszerének komponensei kolcsonhatast gyako-
rolnak.

A fenti megallapitdsok fényében az egyesbird indokoltnak talalta engedélyezni CTR ja-
vara az ideiglenes intézkedést. Megallapitotta, hogy a Sergi bitorolja a CTR szabadalmat
a ,Sergi 3000”7 termék vagy barmilyen olyan termék gyartdsaval, hasznalataval, eladdsra
felkindlasaval vagy eladasaval, amely azonos a szabadalmazott rendszerrel vagy ahhoz 1é-
nyegileg hasonlit. A birdsag a Sergit attdl is eltiltotta, hogy a szabadalmazott rendszert be-
mutatd irodalmi anyagot vagy muszaki roplapokat, rajzokat vagy egyéb anyagokat hozzon
forgalomba.

A Sergi a BHC dontése ellen fellebbezést nyujtott be a BHC Felsdbb Tanacsahoz (Division
Bench), és egyuttal kérte a BHC dontése hatélybalépésének felfiiggesztését, ami 2015. no-
vember 23-ig meg is tortént.
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A Sergi fellebbezésében az alabbiakra hivatkozott:

a) a CTR dltal inditott per nem tarthato6 fenn;

b) nem bitorolta a CTR szabadalmat;

¢) hitelt érdemlé kifogasokat tamasztott a CTR szabadalmaval szemben.

Ezenfelil a Sergi azt is el6adta, hogy a CTR vétkes lényeges tények elhallgatdsban, mert
nem nyilatkozott arrol, hogy a Sergi a szabadalmi torvény 25(2) cikke alapjan engedélye-
zés utani felszélalast nyujtott be, és ez az eljaras még fiiggében van. Ilyen vonatkozasban a
Sergi azt allitotta, hogy a legfelsdbb birdsag Aloys Wobben v. Yogesh Mehra-tigyben hozott
itéletére tekintettel a CTR altal inditott per nem tarthaté fenn. A Sergi azt is allitotta, hogy
az egyesbird ezzel a kifogassal nem foglalkozott megfelel6 mddon.

A fentiek fényében a BHC Fels6bb Tanacsa 2015. december 1-jén kelt végzésével meg-
allapitotta, hogy a Sergi altal a szabadalmi hivatal vezetGje elétt inditott, engedélyezés
utani felszolalds még fiiggében van, s arra is hivatkozott, hogy Sergi mind érdemi, mind
jogi szempontbdl lényeges kérdéseket tart fel, amelyek megfontolasra érdemesek. Ezért
felfiiggesztette az egyesbird altal hozott ideiglenes intézkedést, és megallapitotta, hogy a
Sergi jogosult transzformatorokkal foglalkozni és azokat gyartani, de az eladasokrol fel-
jegyzéseket kell vezetnie. Tovabba a tandcs utasitotta a szabadalmi hivatal elnokét, hogy
késedelem nélkiil foglalkozzanak a CTR szabadalma ellen a Sergi altal benyujtott felszdla-
lasi iggyel, a Sergit pedig arra utasitotta, hogy az emlitett eladdsi muveletekrél nyujtson be
elszamolast, mihelyt erre zart boritékban utasitast kap.

Indonézia

2016. jalius 28-an jovahagytak az indonéz szabadalmi térvény modositasat, és a modosi-
tasok 2016. augusztus 28-4n léptek hatalyba. A fontosabb valtozasokat az alabbiakban fog-
laljuk 6ssze.

- A mddositasok egyértelmien tiltjak hatalyban levé szabadalmak masodik hasznalatat
vagy ,masodik gyogyaszati hasznalatat” Korabban megengedett volt egy hatélyban
levé szabadalom masodik hasznalatat vagy masodik gyogyaszati indikacidjat védo
igénypont hozzdadasa. Ez a mddositas az indiai és a vietnami szabadalmi gyakorlattal
valo 6sszhangba hozast jelenti.

- A modositas elStt a Szabadalmi Fellebbezési Bizottsag csupan elutasitott szabadalmi
bejelentések fellebbezési kérelmeit vizsgalta. A modositott torvény szerint arra is jo-
gosult, hogy vizsgaljon és dontson olyan fellebbezési kérelmek tigyében, amelyek a
szabadalom engedélyezése utan a leiras, igénypontok és/vagy rajzok helyesbitésére
iranyulnak, vagy engedélyezés utani felszolalds esetében az engedélyezési dontésre
vonatkoznak.

- A modositas el6tt csupan a szabadalom engedélyezése el6tt lehetett felszélalni. A
modositott torvény lehet6vé tesz egy engedélyezett szabadalom elleni felszélalast is,
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aminek révén pereskedés nélkiil is lehetség van egy szabadalom érvénytelenitésének
a kérelmezésére.

- A szabadalmi bejelentések benyujtasakor egy, a bejelentd altal alairt olyan nyilatkoza-
tot is be kell nydjtani, amely igazolja a taldlmany birtoklasat. Kordbban ilyen igazolas-
ra csak védjegy- és ipariminta-bejelentések esetén volt sziikség.

- A modositott torvény megsziinteti az Indonéz Szabadalmi Hivatalnal a szabadalmi
bejelentések személyes benyujtdsanak a lehetdségét, és bevezeti az online bejelentési
rendszert.

Japan

A) A Japan Szabadalmi Hivatal 2016. julius végén publikalta 2016. évi szabadalmi statisz-
tikai jelentését.

A 2015. pénziigyi évben a hivatalndl 318 721 szabadalmi bejelentést nyujtottak be.
Ugyanebben az évben 43 097 nemzetkdzi (PCT-) bejelentést nyujtottak be, ami az eddigi
legmagasabb szamot jelenti.

2015-ben Japanban szabadalmi bejelentések ellen 364 felszélalast nyujtottak be. A szaba-
dalmi bejelentések elutasitasa elleni fellebbezések szama 2015-ben 21 858, mig ugyanebben
az évben a megsemmisitési kereseteké 227 volt.

2015-ben 147 283 védjegylajstromozasi kérelmet nyujtottak be, ami az el6z6 évhez képest
18,4%-0s novekedésnek felel meg.

Japan bejelent6k 2015-ben az amerikai, a dél-koreai és az eurdpai hivatalnal 2157 véd-
jegybejelentést nyujtottak be a szarmazasi orszag szabadalmi hivatalaként a Japan Szabadal-
mi Hivatalt jelolve meg; ez az el6z6 évhez képest 7,9%-o0s névekedést jelent.

2015-ben védjegyiigyben 449 felszolalast, a védjegybejelentések elutasitasa ellen 853 fel-
lebbezést nyujtottak be. A torlési keresetek szama 100 volt.

2015-ben 6860 hasznélatiminta-bejelentést és 29 903 mintabejelentést nyujtottak be, ami
nagyjabdl az el8z6 évi szamoknak felel meg.

2015-ben a hivatalnal mintabejelentések elutasitasa ellen 391 fellebbezést nyujtottak be.

Haszndlati minta megsemmisitését 8 esetben, mig minta megsemmisitését 11 esetben
kérték.

B) A Japan Szellemitulajdon-védelmi Felsdbirdsag 2015. augusztus 26-an hozott dontést
az Akzo Nobel K.K. (felperes) v. Showa Denko K.K. (alperes)-tigyben, kimondva, hogy a Ja-
pan Szabadalmi Hivatal tévesen utasitotta el a felperes 4j targyalasra vonatkozoé kérelmét.

Az gy el6zménye, hogy az alperesnek volt egy szabadalma egy ,,Detergenskompozici6”
c. talalmanyra. 2009-ben egy harmadik fél e szabadalom megsemmisitését kérte a hivatal-
tol, amely azonban 2011. évi dontésével a szabadalmat érvényesnek taldlta. Ezutdn a fel-
peres kérte a szabadalom megsemmisitését (,masodik per”). A Japan Szabadalmi Hivatal
dontése (,,a Japan Szabadalmi Hivatal masodik dontése”) elutasitotta a kérelmet. A masodik
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dontést egy azt fenntartd itélet (,masodik itélet”) zarta le. Ezt kévetSen a felperes ismét pert
(a ,per”) inditott a szabadalom megsemmisitése irant. A Japan Szabadalmi Hivatal dontése
elutasitotta a kérelmet (a ,,Japan Szabadalmi Hivatal dontése”).

A felperes nem volt megelégedve a hivatal dontésével, ezért a Szellemitulajdon-védelmi
Fels6birosagnal pert inditott annak hatalytalanitdsa érdekében.

Az alperes megtamadott szabadalmanak igénypontjaiban leirt taldlmany (a taldlmany)
egy tisztitdszerre vonatkozik, amely harom {6 alkotérészbdl, nevezetesen natriumhidro-
xidbol, aminodikarbonsavdiacetatbdl és egy glikolsavsobol all, és kitling tisztitd hatast és
biolebomld-képességet mutat. A felperes a masodik perben és a perben a kovetkezd bizo-
nyitékokat mutatta be:

A bizonyiték: ~Altaldénosan hasznélnak iivegpalackok és fémfeliiletek tisztitdséra natri-
umhidroxidot tartalmazé olyan oldatot, amelyhez kelatképz6 anyagként
rossz biolebomlo-képességgel biro EDTA komplexképzét adtak.

B bizonyiték: Uvegpalackok és fémfeliiletek tisztitdsdra ndtriumhidroxidot tartalmazo
olyan oldatot haszndlnak, amelyhez kitin$ biolebomld-képességgel biro
komplexképz6 és kelatképzd anyagot adtak.

C bizonyiték: Az OS,, amely dindtriumglutamdtsét és natriumglikolatot (ezek a szeny-
nyezések egy vegyi reakci6 eredményeként keletkeznek) tartalmaz, kit(i-
né bioleboml6-képességgel biré komplexképzé és kelatképzé anyag.

D bizonyiték: Az OS , amely dinatriumglutamatsot és natriumglikoldtot (vegyi reakcid
eredményeként keletkezé melléktermékek) tartalmaz, kittind biolebom-
16-képességgel biré komplexképzd és kelatképzé anyag.

A masodik perben a felperes azt dllitotta, hogy egy szakember a B bizonyitékban leirt
technika allasa alapjan konnyen létre tudta hozni a taldlmanyt, elsédleges dokumentum-
ként bemutatva a C és a D bizonyitékot. A masodik hivatali dontés és a masodik itélet azon-
ban tagadta a felperesnek azt az allitdsat, hogy a talalmanyt konnyen létre lehetett hozni.

A perben a felperes azt allitotta, hogy a B bizonyiték altal indittatva barmely szakember
konnyen kigondolhatta azt az Gtletet, amelyet az OS, ir le a C bizonyitékban, és ezt fel lehet
hasznalni az A bizonyitékban leirt EDTA helyett, ha az A bizonyiték ismert.

A perben a felperes nem hasznalt olyan kifejezéseket, mint példaul ,az els6sorban idé-
zett dokumentumn’, és nem utalt az elsdsorban idézett dokumentum és a talalmany kozot-
ti k6z0s vonasokra vagy kiilonbségekre. Dontésében azonban a hivatal elsésorban idézett
taldlményként ismerte el az OS -et, és elutasitotta a felperes keresetét, megallapitva, hogy
a felperes allitdsa megegyezik azzal, amit [ényegileg a masodik perben tett, mert az A bizo-
nyitékot csupan abbdl a célbdl nydjtotta be, hogy bizonyitsa a masodik perben vizsgalt, jol
ismert technika dllasanak létezését és hatterét.

A felsébirdsag itéletét roviden az aldbbiakban foglaljuk 6ssze.

A hivatal dontését hatélytalanitani kell.
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Az alperes azt allitotta, hogy a technika allasa (A bizonyiték) nem szolgaltat sajatos oko-
kat a megsemmisitéshez, és hogy a perben a felperes csupan megforditotta korabbi allitasai-
nak sorrendjét, és az ilyen felperesi cselekedet csupan a vita feltjitasara iranyulo kisérletnek
tekinthetd.

A felsébirdsag azonban megallapitotta, hogy még a jol ismert technika allasara vonat-
kozd kijelentések is alapot szolgéltathatnak a szabadalom megsemmisitésére, és hogy mig
a masodik perben elsédlegesen idézett dokumentum a C és a D bizonyitékra vonatkozott,
mert a perben benyujtott elsédlegesen idézett dokumentum az A bizonyiték, az elsddle-
gesen idézett talalmany, amely megsemmisitési alapot szolgaltat, 1ényegében kiilonbozik.
Ezért, minthogy a felperes keresetét nem lehet ,,azonos tények és bizonyiték alapjan” levé-
nek tekinteni, amire a szabadalmi torvény 167. cikke vonatkozik, a hivatal dontése tévedett,
amikor elutasitotta a felperes 4j targyaldsra irdnyul6 kérelmét.

Kanada

A) A Szovetségi Birdsag (Federal Court, FC) 2016. majus 31-én itéletet hozott a Janssen Inc.
(Janssen) v. Teva Canada Ltd. (Teva)-iigyben, megéllapitva a kartérités nagysagat a Daiichi
Sankyo 1 304 080 sz., levofloxacinra (Levaquin) vonatkozé szabadalmdnak bitorlasa miatt.
A Janssen hasznalati engedélyese volt ennek a szabadalomnak. A per korabbi, felelosséget
meghatarozo szakaszaban a bir6sag megallapitotta a Teva (akkor Novopharm) szabadalom-
bitorlds miatti kartéritési kotelezettségét.

Az FC 6sszesen 18 841 219 kanadai dollar kartéritést itélt meg két felperesnek: 5 498 270
kanadai dollart a Janssen Canaddnak és 13 342 949 kanadai dollart a Janssen US-nek.

Az FC dontésében az alabbi {6 kérdéseket érintette.

- Volt-e joga a Janssen US-nek kdrtéritést kovetelni?

— Mekkora kart szenvedett a Janssen Canada és a Janssen US?

- Kellett-e a Janssen Canadanak [épéseket tennie a karok csokkentésére, és igenld eset-

ben mikor és milyen mértékben?

Annak megallapitasara, hogy a Janssen US-nek volt-e joga kartéritésre, az FC alaposan
tanulmanyozta a kanadai szabadalmi térvény 55(1) cikkére vonatkozé joggyakorlatot,
amely a ,,szabadalom alapjan igényl6 személyt” hatdrozza meg, majd megallapitotta, hogy
bar a Janssen US (amely nem volt felperes az eredeti perben) nem hasznalta a talalmanyt
(vagyis levofloxacin-tablettakat) Kanaddban, de hasznalati engedélye volt a szabadalomtu-
lajdonostdl arra, hogy bekapcsolddjék a tablettak Janssen Canadanak vald eladasi lancaba.
Lényegtelen volt, hogy a Janssen US-nek valaha is volt-e jogosultsdga a tablettakra Kanadd-
ban. Igy a Janssen US-nek joga volt a bitorldsért kartéritést kovetelni.

Az FC tag megkozelitést hasznalt a kdrok szamszer(isitésénél. A jovébeli gydgyszer tar-
gyu szabadalmi tigyek szamara kiilonosen érdekes az a mérték, amellyel a birdsag figye-
lembe vette az ugyanazon osztalyba tartozd egyéb gydgyszerek hatasat. Az adott tigyben
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az ,0sszehasonlitd piacra” tartozonak a légzést segité osztalyt tekintette a moxifloxacinnal
(Bayer Aveloxa) mint f6 versenytarssal.

Az FC azt is elfogadta, hogy a szabadalombitorlas kart okozo idészaka kiterjeszthetd a
szabadalom lejartdnak idSpontjan tul is — ebben az esetben két honappal a kereskedelmi
eladasok és egy évvel a korhazi eladasok veszteségei vonatkozasaban.

A kérok csokkentésével kapcsolatban az FC megallapitotta, hogy a kartéritésre igényt tar-
t6 félt terheli a kotelesség, hogy minden észszer(i lépést megtegyen a karok csokkentésére. A
bizonyitas terhe azonban az alperesen van annak kimutatasa kapcsan, hogy a felperes nem
tett észszer(i erdfeszitéseket a kar enyhitésére és annak bizonyitasara, hogy a kar enyhitése
lehetséges volt.

A birésag megallapitotta, hogy a Teva semmivel nem bizonyitotta arra vonatkozé allita-
sait, hogy mit kellett volna tenni, és ezért nem lehetett arra kovetkeztetni, hogy nem volt
elegend6 a kar enyhitése.

B) A 2 654 413 sz. ("413-as) kanadai szabadalmi bejelentés igénypontjai a vaszkuldris
endotelidlis B novekedési faktor (vascular endothelial growth factor B, VEGFB) haszna-
latara irdnyultak a motorikus neuronok tulélésének fokozasa és amiotropikus lateralis
szklerdzis (ALS) kezelése céljabdl. A *413-as bejelentés azt bizonyitotta, hogy a VEGF16 (a
VEGFB egy homolégja) neuronvéddként funkciondl, és hogy ez a funkcid sziikségessé tette
a neuropilin-1-hez val6 kétédést. A bejelentd azonban nem szolgéltatott kisérleti bizonyité-
kot arra, hogy maga a VEGFB hasonlé médon tud mitikodni. Emellett a "413-as bejelentés
azt is bizonyitotta, hogy mas VEGF-homologok nem voltak neuronvédok. Ezen az alapon a
végsd végzés és az Osszefoglald indokolas (Summary of Reasons) arra kovetkeztetett, hogy a
bejelentés nem szolgaltatott ténybeli alapot annak a jézan megjdslasara (sound prediciton),
hogy a VEGFB neuronvédéként tud funkcionalni.

Az 6sszefoglald indokolasra adott valaszdban a bejelentd egy szakérté eskii alatti nyilat-
kozatat nyujtotta be, amely a hidnyzo6 lancszemet potlé korabbi publikaciéra mutatott ra,
nevezetesen arra, hogy a VEGFB képes megkotni a neuropilin-1 receptort. Az eskii alatti
nyilatkozat vilagosan kifejtett tovabba egy olyan érvelési vonalat, amely szerint egy szak-
ember miért tudott volna lesztirni a technika allasahoz tartozo hivatkozasbdl és a leirasbol
egyltt olyan informaciot, amelynek alapjan arra az észszer(i kovetkeztetésre lehetett volna
jutni, hogy a VEGFB neuron-védéként funkciondl.

A Szovetségi Fellebbezési Birdsag (Federal Court of Appeal, FCA) egy 2013. évi dontésére
utalva a Kanadai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal (Canadian Intellectual Property Office,
CIPO) elnokének egy dontése (Commissioner’s Decision 1395) elfogadta, hogy ,,ténybeli
alapként lehet tamaszkodni olyan informaciora, amelyet a bejelentés leirdsa, valamint egy
szakember dltaldnos tuddsa nyilvanit ki, amelyek koziil az utébbinak nem kell vilagosan ki-
nyilvanitva lennie a leirasban” Erésen tamaszkodva egy olyan tovabbi anterioritasra, ame-
lyet maga a Szabadalmi Fellebbezési Birdsag (Patent Appeal Board) azonositott, és amely

"oz

megerdsitette a VEGFB neuropilin-1-megkotoképességét, a CIPO egyetértett azzal, hogy
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egy szakember latna a VEGFB neuropilin-1-megkotoképességét arra vonatkozé érvényes
elérejelzésként, hogy képes gyorsitani a motorikus neurontulélést, és igy megalapozatlan
az a kifogds, hogy a leirasbdl hianyzik annak a jézan eldrejelzésére, hogy a VEGFB képes
megkétni a neuropilin-1-et.

Kina

A) A Samsung szabadalombitorlasi pert inditott Kinaban a Huawei ellen azt éllitva, hogy
az utobbi vallalat megsértette hat kinai szabadalmat. Az allitélag bitorolt kinai szabadalmak
pontos listdjat még nem hoztak nyilvanossagra, és az sem vilagos, hogy hany kinai birdsag
kapott dokumentumokat a Samsungtdl, csak annyi ismert, hogy a Samsung tobb kinai bi-
résagnal perelte be a Huaweit.

Egy kinai birésag szerint a Samsung koriilbeliil 24 millié USD kartéritést kovetel a
Huaweit6l és annak egy pekingi tizletétdl. A dél-koreai vallalat dllitélag a Mate 8-rdl és a
Huawei Honorrdl allitja azt, hogy egyéb késziilékek mellett azok bitoroljak szabadalmait.
A Samsung azt kérte a birdsagtol, hogy éllitsa le e késziilékek eladdsat. A Huawei azt allitja,
hogy még nem kapta meg a Samsung formalis beadvanyat.

Nem ez az elsé jogi csata a két vallalat kozott. Ebben az évben kordbban példaul a Huawei
perelte be a Samsungot szabadalombitorlasért, azt allitva, hogy az utobbi megsértette 4G,
UI és OS szabadalmait.

A Samsung a Reuters hirtigynokségnek adott nyilatkozataban azt allitotta, hogy minden
eréfeszitése ellenére, amely arra iranyult, hogy baratsagosan oldja meg az tigyet a Huaweijel,
sajnalatos modon sziitkségessé valt jogi eljaras meginditasa szellemi tulajdonanak megvédé-
se érdekében.

B) A New Balance 1906 6ta hires gyartdja sportcipknek és sportfelszereléseknek. Szan-
déka volt belépni a kinai piacra, és ennek megfeleléen hasznalta a NEW BALANCE védjegyet
és annak kinai megfelel6jét termékeinek hirdetésére és eladasara.

2004-ben egy Zhou Lelun (Zhou) nevii izletember kérte a Kinai Védjegyhivatalnal a xIn
BAU LIN védjegy lajstromozasat; ez a kifejezés a New Balance angol kifejezés kinai megfe-
lelgje.

A New Balance felszélalt Zhou védjegybejelentése ellen, de eredmény nélkiil, és a hivatal
2008-ban lajstromozta a Zhou védjegyét.

A Zhou 2011-ben védjegybitorlasi pert inditott a New Balance ellen, és egyuttal kartérités
megallapitasat is kérte. A Guangzhou Varosi Kozbensé Birdsag 2015-ben Zhou javara don-
tott, és elrendelte, hogy a New Balance fizessen 99,8 millié RMB kartéritést Zhounak.

A dontés ellen a New Balance fellebbezett a Guangdongi Felsé Népbirosagnal, de ez is a
New Balance ellen dontétt, azonban a kartérités 6sszegét 5 millio6 RMB-re csokkentette. Ez
a birésag megiéllapitotta, hogy a New Balance rosszhiszemtien hasznalta védjegyét, mert tu-
databan volt annak, hogy Zhou birtokolja a XIN BAU LIN védjegyet. Emellett a New Balance
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nagy méretekben kévetett el bitorldst, mert a védjegyet kiilonb6z6 piacokon, online kiske-
reskedelmi weboldalakon is hasznalta.

Itt meg kell jegyezni, hogy eltéréen az Amerikai Egyesiilt Allamoktél, ahol az elsé hasz-
nalo jogait védik, Kindban a védjegy elsd bejelentdjének erésebb a joga.

Az itt ismertetett iigy nem az elsd, amelyben nagy nyugati cégek szenvedtek hatranyt
annak kovetkeztében, hogy egy kinai bejelentd kordbban nyjtotta be lajstromozasra védje-
gyiiket. Igy péld4ul régebben az iPhone elvesztette bitorlasi perét egy kinaival szemben, aki
az 1PHONE védjegyet hasznalta a 18. aruosztalyba tartozé arukon (b6réndék, béraruk). A
kinai birésdg nem fogadta el azt az érvelést, hogy az iPhone védjegye jol ismert volt 2007-
ben, vagyis akkor, amikor a kinai fé] lajstromoztatta a védjegyet.

A fentiek ismeretében fontos tanulsag, hogy amikor egy személy vagy egy vallalat egy
védjegyet alkot, azt lajstromoztatnia kell a Kinai Védjegyhivatalnal is a védjegy kinai meg-
felelojével egytitt, hogy elkeriilhesse a jovobeli pereskedést.

C) A Compagnie Générale des Etablissements Michelin vilaghiri gumiabroncsgyarté. Fé
védjegyei a MICHELIN sz6védjegy (1. abra) és a kombinalt MICHELIN védjegy (2. dbra), va-
lamint a kinai bettikkel irt MICHELIN sz6védjegy (3. dbra), amelyeket Kindban birdsagi és
adminisztrativ testiiletek gyakran ismertek el jol ismert védjegynek.

2010-ben a Michelin felismerte, hogy a Sen Tai Da Group Co. Ltd. (Sentaida), amely a
Michelin elosztoja volt 2006-t6l 2009-ig, hasznélta az alabbi 4-6. sz. abran bemutatott véd-
jegyeket.

WICHELN Ve e

1. dbra 2. dbra 3. dbra

{20 CENCHELYN (CENCHELYN

4. dbra 5. dbra 6. dbra

Emellett a Sentaida kinai bettikkel hasznalta a SEN Q1 LIN kinai szdt és a ,,cenchelyn.
com” doménnevet, és lajstromoztatott egy tarsasagot Quingdao Sen Qi Lin Tire Co. Ltd.
(Sengilin) kereskedelmi névvel.

A Michelin azt is felfedezte, hogy a Li Daowei — a Sentaida helyi elosztéja Chongqingben
— hasznalta a Michelin kinai bettikb6l all6 védjegyét (3. abra) a ,,Landsail tires” mondattal a
Landsail abroncsok online eladésakor; az utobbi abroncsokat a Sentaida gyartotta.
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A Michelin azt is felismerte, hogy az online vasarlok dsszetévesztették a Senqilin és a
Michelin szot.

A Michelin 2011 maérciusaban a Chongqingi 5. Népbirosagnal pert inditott a Sentaida, a
Senqilin és a Li Daowei ellen, azt allitva, hogy azok bitoroltdk védjegyeit, és emellett a tisz-
tességtelen versenyt tilto torvénybe is titkoztek.

A Csongqingi Népbirosag, majd a Chongqingi Felsé6 Népbirdsag is azt allapitotta meg,
hogy Michelin kinai bettikkel irt védjegyének (3. abra) a Li Daowei altali hasznalata véd-
jegybitorlast képez, és elrendelte 50 000 RMB kartérités fizetését a Michelin részére.

A birdsagok azt is megallapitottak, hogy a Sentaida egyik védjegye (4. dbra) hasonlit a
Michelin abras védjegyéhez (2. dbra), és elrendelték, hogy a Sentaida és a Senqilin fizessen
10 000 RMB kartéritést.

A birdésagok azonban elutasitottak azt az allitast, hogy hasonldsag all fenn egy masik
Sentaida-védjegy (5. dbra) és a MICHELIN védjegy (1. abra) kozott.

A Michelin a Legfels6bb Népbirdsagtol az tigy jboli targyaldsat kérte, és bizonyitékot
nyujtott be arrdl, hogy a bitorlds folytatodott, és hogy a multban kapcsolatban allt a bitor-
16kkal.

2016. mérciusaban a Legfels6bb Népbirosag hatalytalanitotta az els6- és a masodfoka
birdsag dontését, és az alperesek altal fizetendd kartérités 6sszegét 500 000 RMB-re emelte.
Emellett megerésitette, hogy a Sentaida 4. és 5. abra szerinti védjegyei hasonlok voltak a
Michelin kombinalt védjegyéhez (2. abra) és szévédjegyéhez (1. abra).

Mexiké

A) Tobb évig tartd vita utan Mexiko 2016. augusztus 30-an hatdlyba léptetett egy felszolalasi
rendszert. Ennek alapjan minden mexikdi szabadalmi bejelentést, amelyet a fenti id6pont
utan nyujtanak be, a Mexikdi Szellemitulajdon-védelmi Intézet a bejelentés napjat kovetd
tiz munkanapon beliil publikal a hivatalos kozlonyben felszolalasi célbol. Ezt kovetéen ha
barmely harmadik fél ugy gondolja, hogy szabadalom esetleges engedélyezése a publikalt
bejelentésre érdeksérelmet okozna szamara, felszdlalhat az iparjogvédelmi torvény 4. és 90.
cikkében felsorolt okok alapjan.

A felszolalas benyujtasanak hatarideje a publikacié napjatol szamitott egy honapon beliil
jar le, és nem hosszabbithaté meg. A bejelent6k 30 napos hataridén beliil valaszolhatnak a
felszolalasra.

Az 4j felszolalasi rendszer nem befolyasolja az eldvizsgalati eljarast, vagyis azt az intézet
a szokasos modon folytatja le.

A Mexikoi Szellemitulajdon-védelmi Intézet sajat belatasa szerint veheti figyelembe a fel-
szolalé vagy a bejelentd dltal kinyilvanitott érveket.

B) A mexikdi iparjogvédelmi torvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely megosz-
tott bejelentések onkéntes benyujtasara vonatkozna. A gyakorlatban azonban a mexikéi
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el6vizsgalok az alapbejelentés vizsgalatanak teljes idtartama alatt és a végdij befizetése el6tt
elfogadjak onkéntes megosztott bejelentés benyujtasat. Ennek a gyakorlatnak az alapjat a
Parizsi Unios Egyezmény 4-G(2) cikke képezi, amely megallapitja, hogy a bejelentdnek le-
het8sége van onkéntes megosztott bejelentés benyujtésara és igy az els6bbségi jog élvezésé-
re a kezdeti bejelentés els6bbségének megtartasaval a megosztott bejelentés szamara.

A megosztott bejelentés igénypontjaiként be lehet nyujtani az eredeti PCT-bejelentés
igénypontjait, és igy a bejelentd az els6 hivatali végzés kiaddsa elott onkéntes modositassal
késébb dontheti el, hogy a megosztott bejelentésben milyen targyat kivan védeni.

Egy megosztott bejelentés tigyében az els6 végzést e megosztott bejelentés benyujtasatol
szamitott 8-14 honapon beliil lehet varni.

Megosztott bejelentések, kiillonosen kémiai, valamint gyogyszer- és biotechnoldgiai tar-
gyu bejelentések esetén tigyelni kell arra, hogy az alapbejelentésben ne maradjon atfedd
anyag, mert az késébb kettds szabadalmazason alapul6 kifogashoz vezethet.

Mianmar

Mianmar (a hajdani Burma) évek ta dolgozik els6 hivatalos védjegytorvényén, hogy ezzel
is eldsegitse és batoritsa a mianmari beruhazasokat és az tizleti élet fejlodését.

A védjegytorvény hatalybalépését 2017-re tervezik. Ennek megtorténte utan a nemzetko-
zi szabvanyoknak megfelel$ korszert védjegyrendszer fogja felvéltani a jelenlegi rendszert,
amely szerint tulajdonosi nyilatkozatokat kell lajstromoztatni az Okmanyok és Biztositasok
Hivatalanal, és ezt kovetSen tjsagokban ,,figyelmeztetd értesitést” kell publikalni.

A védjegytorvény jelentds segitséget fog nyujtani a markanév-tulajdonosok szamara,
mert tisztazni fogja a helyzetet a védjegybejelentési, lajstromozasi, fenntartasi és érvénye-
sitési eljarasokban.

Az 1j védjegytorvény az elsd bejelentdi elven fog nyugodni, az aldbbi f6bb vonasokkal.

- Védjegytipusok

A védjegytorvény szerint védjegyként lehet oltalmazni az érzékelhet hangokat, illatokat
és érintési jeleket, valamint a hagyomdnyos vizudlis jeleket. Ezeket azutan kereskedelmi,
szolgaltatasi, bizonylati és kollektiv védjegyekre osztjak. Arra is lehet6ség lesz, hogy védje-
gyek sorozatat lajstromozzdk.

- Lajstromozdsi jogosultsdg

A védjegylajstromozas joga adva lesz mind a hazai, mind a kiilféldi védjegytulajdonosok
szamara. A kilfoldi bejelent6k azonban mianmari képvisel6t lesznek kotelesek kijelolni.

Kilfoldi bejelentések és lajstromozasok elsébbségét lehet majd igényelni.

- Lajstromozds

A lajstromozasi eljaras a kovetkez6 1épéseket foglalja magaban: a lajstromozasi kérelem
benyujtasa (a kérelmet be lehet nydjtani mind burmai, mind angol nyelven, és csatolni kell
hozza egy, a hasznalat szandékara vonatkozo nyilatkozatot); ezt koveti az alakisagok vizs-
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galata, majd az érdemi vizsgalat, a publikalas felszélalas céljabol és végiil a lajstromozasi
bizonylat kiadasa.

A védjegylajstromozas a bejelentés napjatdl szamitott tiz évig érvényes, és minden egyes
megujitas tiz évvel meghosszabbitja a lajstromozas érvényességét.

Az olyan lajstromozasok ellen, amelyeket egymadst kovetéen hdrom éven keresztiil nem
haszndlnak, lehet8ség lesz hasznalat hidanya miatt torlési kereset benyujtasara.

- Uj hivatalos szervek

A védjegytorvény miikodtetése céljabol létrehozzak a Mianmari Szellemitulajdon-védel-
mi Hivatalt. Emellett kiilonleges szellemi tulajdoni birdsagokat is létrehoznak a védjegype-
rek kezelésére.

- Jogérvényesités

A védjegytorvény polgari és biintetSjogi felel6sséget allapit meg védjegybitorlas esetére.
Mianmarban a védjegybitorlas biintet6jogi cselekedetet fog képezni, amelyet harom évig
terjed6 bortonbiintetéssel, pénzbirsaggal vagy mindkettével lehet biintetni.

Az 4j védjegytorvény egy masik kedvezd vondsa, hogy a védjegytulajdonosok szamara
lehet8séget nyujt jogaik érvényesitésére a vamhatdsagokon keresztiil. Ha elegendé ok van
gyanitani, hogy belépé, kilép6 vagy atmend arut bitorolnak, a védjegytulajdonosok kérhe-
tik a vimhatdsagtol az aru szallitasdnak felfiiggesztését vagy az aru lefoglalasat.

A szellemi tulajdoni birésagoktdl intézkedés is kérhetd bitorld cselekményre vonatkozo
megfelel6 bizonyiték benyujtasa esetén.

— Atmeneti idészak

Minden védjegytulajdonos, akinek a jogat a jelenlegi rendszer alapjan lajstromoztak, ha-
rom éven belill koteles tjralajstromoztatni a védjegyét.

Németorszdg

A) Az osztrak éragyarto Pierre Petit (Petit) (a Jacques Lemans-csoport tagja) a Német Leg-
fels6bb Birdsagon (Bundesgerichtshof, BGH) gydzelmet aratott a jol ismert német toll- és
oragyartd Montblanc véllalat folott.

Az tigy el6zménye, hogy a Montblanc a Hamburgi Polgéri Birdsagnal bitorlasi pert indi-
tott a Jacques Lemans ellen azt allitva, hogy az utdbbi bitorolta az 6 hdsiiveg logéjat, bizo-
nyos Jacques Lemans-orak tokjanak négy kiils6 sarkan alkalmazva azt. A birdsag elutasitot-
ta a Montblanc keresetét, ami ellen Montblanc a Hamburgi Fellebbezési Birésdgon (HFB)
nyujtott be fellebbezést, azonban itt is veszitett.

Ezutan a Montblanc most mar f6 eljardsban a Kolni Kertileti Birosagnal Petit-t timadta
meg, azt allitva, hogy annak drai hasonl6 kivitelezéstiek, mint a Lemans-éi, igy bitorolnak.
Ezért ideiglenes intézkedés elrendelését kérte a Petit ellen. A birdsag 2014. decemberben
elutasitotta a Montblanc keresetét, ami ellen a Montblanc a Kélni Fellebbezési Birosagnal
nyujtott be fellebbezést. Ez 2015 augusztusaban szintén elutasitotta a fellebbezést, meger6-
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sitve, hogy az dratokok sarkain levd logdk funkcionalisak vagy legalabbis diszitd jellegtiek,
de azokat a kozonség semmiképpen nem tekinti az drdk eredetének jelzéseként, ezért itt
nem lehet sz6 a Montblanc-hésapka logévédjegy bitorlasarol.

A Montblanc a dontés ellen a BGH-nadl keresett jogorvoslatot, azonban 2016. jilius 21-én
a BGH is elutasitotta a panaszat. Ezzel az tigy lezarult.

B) A Bajor Szabadallam 2011. december 12-én lajstromoztatta a NEUSCHWANSTEIN $20-
védjegyet arukra és szolgaltatdsokra a 3., 8., 14-16., 18., 21., 25., 28., 30., 32-36., 38. és 44.
aruosztalyban.

A Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e. V. (Bundesverband) e védjegy
ellen 2012. februdr 10-én torlési keresetet nyujtott be az Eurdpai Unié Szellemitulajdon-vé-
delmi Hivatalanak torlési osztalyan az Eurdpai Unid védjegyrendeletének 52. cikk 1. bek. lit.
a, b, valamint a 7. cikk 1. bek. lit. b és c alapjan. A kereset elutasitisa utan a Bundesverband
az EUIPO fellebbezési tandcsanal nyujtott be fellebbezést, amit ez a férum is elutasitott,
ezért a Bundesverband az Eurdpai Unié Torvényszékénél keresett jogorvoslatot, és felleb-
bezését harom jogszabdly: az EUVR 7. cikk 1. bek. lit. b, a 7. cikk 1. bek. lit. c és az 52. cikk
1. bek. lit. b megsértésére alapozta.

A 7. cikk 1. bek. lit. c-vel kapcsolatban a felperes azzal érvelt, hogy a védjegy deszkriptiv
volt, mert Neuschwanstein egy foldrajzi hely, és igy a védjegy csupan az ajanlott druk és szol-
galtatasok f6ldrajzi eredetét jeloli meg. Ez kiilonosen annak a ténynek tulajdonithatd, hogy
a kastély koriil hagyomany volt emléktargyakat arusitani. A védjegy azért is deszkriptiv,
mert a vonatkozd kozonség a kastély latogatasat az ilyen emléktargyakkal tarsitja.

A GC nem értett egyet ezzel a nézettel, és megjegyezte, hogy a Neuschwanstein sz6 egy
(sz6 szerint ,,4j hattyaks” jelentésti) kifejezés, amely a kastélyt épiiletszerkezetként irja le.
Igy, bar Neuschwanstein foldrajzilag a Bajor Szabadallam Schwangau helységében fekhetne,
nem egy foldrajzi hely, és ezért nem teszi lehet6vé a vonatkozo kozonség szamara, hogy
kapcsolatot 1étesitsen az drukkal és szolgaltatasokkal.

Tovabba az a tény, hogy a védjegy megjelolte a kastélyt, nem vezet arra a kovetkeztetés-
re, hogy ezeknek az emléktargyaknak vagy szolgéaltatdsoknak a foldrajzi eredetét irja le. A
kastély inkabb egy hires idegenforgalmi latvanyossag muzeumként berendezve, amelynek
t6 funkciodja, hogy meg@rizze a kulturalis 6rokséget. Az ott vasarolhaté emléktargyakat nem
a kastélyban allitottdk el6, hanem ott csupan turisztikai célokbdl forgalmazzak és drusitjak.
Emellett a kastély nem az emléktargyairdl és szolgaltatasairdl hires, hanem kiilonleges épi-
tészeti kialakitasardl. Az emléktargyak csupan melléktermékek, amelyek kiegészité bevételi
forrast jelentenek, hasonléan a belép6jegyekhez. Mindezek eredményeként a védjegy nem
mukodik mint foldrajzi eredetjelz6.

A 207/2009 sz. rendelet 7. cikk 1. bek. lit. b-vel kapcsolatban a felperes arra hivatko-
zott, hogy a védjegy nélkiilozi a megkiilonboztetoképességet, mert a NEUSCHWANSTEIN
cimkével ellatott aruk és szolgaltatasok ugy foghatok fel, hogy azokat a kastély latogatasa
alatt kaptak. Igy a cimkézés nem képez hivatkozdst egy konkrét vallalatra. Emellett a német
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nemzeti védjegyoltalmat mar visszavontak a BGH dontésének megfelelGen, amelyet a GC-
nek kovetnie kell.

A GC ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az arukat folytonos hasznalatra és minden-
napi szolgaltatasra szantak, és csupan megjelolésiikben kiillonboznek egyéb emléktargyaktol
vagy turisztikai szolgéltatdsoktdl. Ez a megjelolés a kastélyt mizeumként valé funkcidjaban
irja le. A védjegyet képez6 sz6 egy képzeletbeli kifejezés, amelynek nincs irott kapcsolata a
vonatkozé drukkal és szolgaltatdsokkal. Tovabba a Neuschwanstein kifejezés kombinalasa
az arukkal és szolgaltatasokkal azt jelenti, hogy azokat meg lehet kiilonboztetni a keres-
kedelmi vagy turisztikai helyeken ajanlott egyéb aruktol és szolgaltatasoktol. Konkrétan a
védjegy nem képez egy hirdet6kozeget vagy szlogent; inkabb képessé teszi a vonatkozd ko-
zOnséget a kereskedelmi eredet meghatarozasara, ugyanakkor az arukat és szolgéltatdsokat
egy kastélylatogatashoz kapcsolja. Ezen az alapon a védjegy valoban disztinktiv.

Végiil, minthogy az eurdpai unids rendszer 6nallé és fiiggetlen a nemzeti rendszerektdl, a
német nemzeti védjegyre vonatkozé dontést nem kell figyelembe venni.

A felperes még azzal érvelt, hogy a Bajor Szabadallam a NEUSCHWANSTEIN megjelolés
lajstromozasat arra akarta hasznalni, hogy vallatokat megakadalyozzon e megjelolés tovabbi
hasznalataban. A GC szerint azonban a felperes elmulasztott elegendé bizonyitékot benyuj-
tani érvének aldtamasztasara. Emellett a Bajor Szabadallam 6 célja a védjegy lajstromozta-
tasaval az volt, hogy biztositsa a kastély muzeumként valé fenntartasat és gondozasit.

A fentiek alapjan a GC 2016. julius 5-én kelt dontésében megerdsitette az EUIPO
torlési osztalyanak és fellebbezési tandcsanak a dontését és ezzel a Bajor Szabadillam
NEUSCHWANSTEIN szOvédjegyének a lajstromozasat, mert az nem all kizarolag az aruk és
szolgaltatasok foldrajzi eredetének megjelolésére szolgald utalasbol, és nem nélkilozi a
megkiilonboztetd jelleget.

C) A BGH 2016. julius 21-én kelt dontésében megéllapitotta, hogy a Sparkassen 2007
juliusaban pénziigyi szolgaltatasokra lajstromozott ,,voros” védjegyét a jelzés szerzett meg-
kiillonboztetGképessége miatt nem lehet tordlni. A torlési eljarast a Santander-Bankgruppe
(Santander) kezdeményezte, mert a piacon 6 is ,,voros” szint hasznal.

Az eljaras hatterét a 2002. februdrban bejelentett és 2007-ben a Sparkassen-Finanzgruppe
csucsszervezetének (Dachverband, DSGV) a 36. aruosztalyban kiilonb6z6 pénziigyi szol-
galtatasokra bejegyzett ,,Rot” (HKS 13) szinvédjegye képezte. A Német Szabadalmi és Véd-
jegyhivatal (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) annak ellenére lajstromozta a véd-
jegyet, hogy annak 6nmagéaban nincs megkiilonboztets ereje, és ezért nem teszi lehetévé az
eredetre valé kovetkeztetést, azonban a forgalomban 67,9%-o0s mértékd ismertségre jutott,
ennélfogva a lakossag jelentds része védjegyként ismerte, és ezaltal lajstromozhatosagra tett
szert. Ezt a DSGV dltal beterjesztett szakvélemény tamasztotta ala.

A Szovetségi Szabadalmi Birdsag (Bundespatentgericht, BPG) a Santander kérelmére el-
rendelte a szinvédjegy torlését. Forgalmi ismertséget sem a védjegy bejelentésének idépont-
jaban, sem a torlési kereset feletti dontés idépontjaban nem nyujtottak be. A kozvélemény-
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kutatasi szakvélemények a forgalmi ismertség vonatkozasaban nem adtak biztos ismereteket.
Ebbdl a szempontbdl a birok fenntartasukat fejezték ki azokkal a modszerekkel kapcsolat-
ban, amelyekkel a szinvédjegy ismertségi fokat a szakvéleményben meghataroztak.

A BPG dontése ellen a Sparkassen fellebbezést nyujtott be a BGH-nal. A BGH dontése
szerint szineket a forgalomban alapvet&en diszité jellegtinek fognak fel, nem pedig termék-
jellemz6ként, ugyhogy azok védjegyként alapvetéen nem lajstromozhatdk. Olyan kiilon-
leges koriilmények, amelyek ebben az esetben masmilyen megitélést indokolnanak, nem
forognak fenn.

A BGH azonban a BPG-td] eltéréen latta a forgalmi ismertséget a torlési kereset 2015. évi
eldontésének idépontjaban, amit tobbek kozott a benyujtott kozvélemény-kutatasi szakvé-
lemény igazolt. Bar ezt nem lehet a Sparkassen védjegybejelentésének 2002. évi id6pontjara
elfogadni, azonban a védjegytorvény 50. cikk 2. bekezdésének elsé6 mondata szerint a for-
galmi ismertség a kért torlés feletti dontés idépontjaban érvényes, igyhogy a szinvédjegyet
nem lehet t6rolni.

Olaszorszdg

A) Az Olasz Parlament Fels6haza 2016. oktober 18-an 161 igenld, 30 ellenzé és 7 tartdz-
kod¢ szavazattal jovahagyta az Egységes Szabadalmi Birdsagra vonatkoz6 egyezmény ra-
tifikalasdra vonatkozé térvénytervezetet. A jovahagyas kb. egy honappal kovette az Olasz
Képvisel6haz 2016. szeptember 15-i jovahagyasat.

A torvénytervezet a koztarsasagi elnok jovahagyasa utan fog hatalyba 1épni.

B) A Milandi Bir6sag 2015. januari dontése megdllapitotta, hogy egy eurdpai szabadalom
olasz része érvénytelen tobbek kozott azért, mert a fiiggetlen igénypontokban nincsenek
lényeges vonasok.

A dontés targyat képezd szabadalom hit6késziilékek tisztitasara szolgald eljarasra vonat-
kozott, ahol robbandanyag-keveréket tartalmazo6 ballon segitségével idéznek el6 helyhez
kotott robbanasokat. A dontés indokolasa szerint a kifogasolt fliggetlen igénypontok nél-
kiilozték a lényeges jellemzéket, mert nem hatéroztdk meg azt az anyagtipust, amelybdl a
ballont el6 kell allitani ahhoz, hogy elkertiljék az id6 el6tti robbandst, mikozben a taldlmany
oltalmi kore el6irja, hogy a ballonnak ellen kell allnia a magas hémérsékleteknek.

Egy szabadalom érvénytelenitésének ez az indoka figyelemre méltd, mert azt mutatja,
hogy egy, az egyértelmuséggel kapcsolatos tényez6 kétségbe vonhatja egy olasz szabada-
lom fenntarthatosagat, jollehet az egyértelmtiség hidanya nem szerepel az olasz szabadalmi
torvény 76. cikkében felsorolt, a szabadalmak érvénytelenségét el6idézé okok kozott. Az
egyértelmiiséggel kapcsolatos kovetelmények ehelyett a torvény végrehajtasi utasitasanak
21(4) cikkében vannak felsorolva.

Ilyen vonatkozasban feltehet6 a kérdés, hogy Olaszorszagon kiviil a szabadalmak egyér-
telmiiségének a hianya hol mindsiil a megadott szabadalom érvénytelenségének okaként.
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Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 138. cikke kizarja a egyértelmiség hianyat a
nemzeti megvonas okai koziil. Ennek megfeleléen az ESZE 100. cikke szerint az egyér-
telmtség hianya nem felszolalasi ok, bar az Eurdpai Szabadalmi Hivatal esetjoga (G 3/14)
szerint az egyértelmiiséget vizsgalni lehet (és kell), ha a felszolalas alatt végzett modositasok
azt eredményezik, hogy a szabadalom nem felel meg az ESZE 84. cikkében foglaltaknak.

A vilag mds részein azonban az egyértelmiiségre vonatkozé kovetelmények ki nem elé-
gitése a szabadalom megsemmisitését okozhatja vagy a szabadalmi hivatal, vagy pedig egy
birésag eldtt. Igy példaul az Amerikai Egyesiilt Allamokban a hatérozottsag hidnya a szaba-
dalom érvényességének kétségbe vonasara adhat okot, és engedélyezés utani feliilvizsgalat
esetén a szabadalom megvondasat okozhatja a szabadalmi térvény 112. cikke alapjan. Egy
masik példaként Japant emlithetjiik, ahol az egyértelmtiség hidnya a szabadalom megvona-
sat okozhatja a birdsagok el6tt, valamint a nemrég Gjra bevezetett felszdlalasi eljarasban.

Igy az egyértelmiiség hidnya a jogszabélyoktol fiiggben eltérd mértékben okozhatja a
szabadalom érvényességének kétségbe vonasat. Az egyértelmiség azonban, eltérden a sza-
badalom engedélyezésének egyéb fontos kovetelményeit6l, amilyen az tjdonsag, a kézen-
fekv@ség, a kielégité kinyilvanitds és az Gj anyag hozzdaddasa, nem konnyen azonosithatd
egyetlen kovetelményben. Ugyanis az ,egyértelmiiséggel osszefiiggd szamos kovetelmény”
létezik, amelyeket a szabadalom szévegezésekor elkeriilendd ,,hianyossagi kategériakba” le-
het sorolni. Az alabbiakban négy ilyen kategoriat ismertetiink.

Az els6 kategoriaba sorolhatjuk azt az esetet, amikor gatoljak az oltalmi koér hatdrainak
pontos azonositasat hatarozatlan kifejezésekkel vagy funkcionalis jellemz6k hasznalataval.
Ez a hidnyossag kiilonos jelentdségt lehet az igénypontok értelmezése terén bitorlas esetén,
de rendes koriilmények kozott nem befolyasolja egy megadott szabadalom igénypontjait.

Misodszor ellentmondasok lehetnek a leirds és az igénypontok kozott, amikor a leiras
példai nem tamasztjak ald az igénypontokban meghatdrozott altalanositds mértékét. Ilyen
helyzettel van dolgunk, amikor az igénypontok nélkiilozik az alatdmasztast, nem elégitik
ki a kielégité kinyilvanitas kovetelményét, ami mindig alapot szolgaltat egy szabadalom
érvénytelenitésére.

Egy harmadik kategoriaba az olyan helyzetek tartoznak, amikor egy fiiggetlen igénypont
szovege nem tiikrozi az aligénypontban ismertetett miiszaki haladast, vagyis amikor az
igénypont nélkiiloz lényeges jellemzdket. Ez a probléma mutatkozik jellemzéen olyankor,
amikor kapcsolat van a fliggetlen igénypont és egy sajatos eredmény kozott, ahol az igény-
pont legalabb egy olyan kiviteli alakra vonatkozik, amely nem képes ilyen eredményt szol-
galtatni, és ez kiilonosen hatranyos dolog, legféképpen Eurdpaban.

Negyedszer adodhatnak kisebb hianyossagok, amilyen a megel6z6 alap hianya és a kifeje-
zések vagy szamok kovetkezetlen haszndlata jellemz6k megadasaban. Ezek a hidnyossagok
ritkdn artanak egy megadott szabadalomnak.

A fentiek bizonyitjdk, hogy komoly figyelmet kell forditani az egyértelmiiséggel kapcso-
latos tényezdkre, és kiilonos gondot kell forditani az egyértelmtiség ellenérzésére az igény-
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pontok szovegezésekor. Az egyértelmiiségi problémak ugyanis rendszerint ,,be vannak épit-
ve” a szabadalom szovegébe, és késdbb gyakran orvosolhatatlanok.

C) Az Olasz Legfelsdbb Bir6sag 2016. majus 19-i itélete abban a kérdésben dontétt, hogy
két szabadalom vonatkozhat-e ugyanarra a taldlmanyra, ha a lényeges igénypontok elté-
réek.

A vizsgélt tigyben az A tarsasagnak két szabadalma volt: egy olasz szabadalom és egy
Olaszorszagban érvényesitett eurdpai szabadalom.

A Bvallalat, amelyet az A véllalat beperelt a fentebb emlitett szabadalmak bitorlasaért, vi-
tatta, hogy a felperes olasz szabadalma megegyezik az érvényesitett eurdpai szabadalommal,
és ezért az olasz szellemitulajdon-védelmi torvény 59. cikke alapjan meg kell semmisiteni.

A nevezett 59. cikk szovege a kovetkezd: ,,Ha ugyanarra a talalmanyra egy olasz szaba-
dalmat és egy Olaszorszagban érvényesitett eurdpai szabadalmat ugyanannak a feltalalonak
vagy jogutodjanak engedélyeztek azonos bejelentési vagy els6bbségi iddponttal, az olasz
szabadalom abban a mértékben, amelyben ugyanazt a talalmdanyt fedi, mint az eurdpai sza-
badalom, megsztinik hatalyban lenni”

Az els6- és a masodfoku olasz birdsag elutasitotta a B vallalat védekezését, amely azon
alapult, hogy az olasz szabadalom és az eurdpai szabadalom eltéréek igénypontjaik vonat-
kozasdban; valéjaban az eurdpai szabadalom igénypontjaiban két tovabbi jellemz6t mutat
az olasz szabadalom igénypontjaiban leirtakhoz viszonyitva.

A B villalat a fellebbezési birdsag dontése ellen a legfelsébb birdsagnal nyujtott be felleb-
bezést azzal érvelve, hogy az alsdfoku birdsagok tévedtek, amikor a két szabadalom azonos-
sagat allapitottdk meg azok lényeges igénypontjai alapjan. Valdjaban a B vallalat azt éllitotta,
hogy az emlitett olasz torvény 52. cikke az olasz szabadalom megsemmisitését eredményezi,
ha egy eurépai szabadalomnak ,,ugyanazt a talalmanyt” mutatja be, nem pedig egy eurdpai
szabadalomnak ,,ugyanazokat az igénypontjait”

A dontés megvilagitja, hogy az olasz szellemitulajdon-védelmi torvény 52. cikke szerint
egy szabadalom oltalmi kore igénypontjaitdl fiigg. Ezért ha két killonbozé szabadalom
igénypontjai eltéréek, a két szabadalom altal védett talalmanyok sziikségszertien eltéréek,
és igy nincs azonossag a két szabadalom kozott.

Emellett a legfelsdbb birosag lényegtelennek tekintette azt a tényt, hogy a hivatkozott 59.
cikk a talalmany azonossagara vonatkozik, nem pedig az igénypontok azonossagara, mert
»-.. ha két kiilonbo6z6 szabadalom igénypontjai eltéréek, akkor a vonatkozo taldlmanyok is
eltéréek, és nincs azonossag a két szabadalom kozott”.

D) A Torindéi Szellemi Tulajdoni Birdsag 2016. aprilis 26-an elutasitotta a Geox S.p.A.
(Geox) dltal a PrRIMIGI méarkanévvel ellatott gyermekcipbket gyarto Imac S.p.A. (Imac) al-
tal allitdlag elkovetett védjegybitorlds miatt benyujtott, ideiglenes intézkedés elrendelésére
iranyul6 kérelmet.

A Geox azt dllitotta, hogy aldbb balra bemutatott abras védjegyét az Imac bitorolta alabb
jobbra bemutatott védjegyével. Ezért kérte, hogy a birdsag az alperest tiltsa el a védjeggyel
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ellatott cipSk arusitasatol, rendelje el e cipék piacrol vald kivondsat, valamint e cipdk és a
vonatkozé szamlak lefoglalasat, szabjon ki birsagot, és rendelje el a végzés publikalasat.

Az Imac el6szor azzal érvelt, hogy a Geox védjegye megkiilonboztetéképesség hianya
miatt érvénytelen, amit allitélag az a tény erdsit meg, hogy a felperes sohasem hasznalta
egyediil, hanem csupan a GEOX szdvédjeggyel egyiitt. Az Imac masodszor azt allitotta, hogy
nincs titkozés a sajat megjelolése és a Geox védjegye kozott, tekintettel az alak, a vastagsag
és a vonaliranyok kiilonbozéségére. Emellett az ¢ vitatott védjegye az alabbi lajstromozott
védjegyének az egyszeri atstilizalasa, ezért 6 (Imac) a sajat védjegyét haszndlta, amirdl a
Geoxnak tudomasa volt, és amit 6t év tlirés utdn tamad az olasz szellemitulajdon-védelmi
torvény 28. cikke alapjan.

A bir¢ az alabbi indoklassal részben elutasitotta az Imac védekezését.

i) A Geox védjegyének érvénytelenségével kapcsolatban eléadottak nem lényegesek,
mert ez a megjeldlés is lajstromozva volt kozosségi védjegyként, amelyet a vonatkozd
rendelet szerint érvényesnek kell tekinteni torlési vagy érvénytelenitési ellenkereset
hianyaban, ami természetesen nem vonatkozik az érdemi eljardsra, mert ez csak el6-
zetes eljaras.

ii) Az alperes altal hasznalt védjegyet nem lehet az 6 kordbban lajstromozott védjegye
egyszer atstilizalasanak tekinteni, mert itt nincs sz6 artalmatlan véltoztatasrdl, ha-
nem ,,a megjelolés fogalmi megvaltoztatasardl; a kezdeti (nyeregként gorbiil6) alakot
ugyanis teljesen eltérd jelzéssé alakitottak at, amely mind szineiben, mind alapvetéen
eltérd gorbe vonalaival kiilonbozik”

A biré azonban helyt adott az Imac azon védekezésének, hogy kiilonbség van a vitatott
védjegy és a Geox lajstromozott védjegye kozott, elismerve az alperes altal emlitett kiilon-
boz0 jellemz0k, igy az alak, a vastagsag és a vonaliranyultsag eltéréseit, amelyeket nem lehet
Osszetéveszteni. Itt a bird azt is figyelembe vette, hogy ezek magas minéségt termékek,
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amelyeket a vasarlok az Gsszes részlet gondos és alapos megfontolasa utan valasztanak, mert
gyerekcip6krél van szo.

A fentiekre tekintettel a bird elutasitotta a Geox keresetét, és elrendelte, hogy a Geox
fizesse meg az alperes koltségeit. Itt utalunk arra, hogy ez csupan el6zetes dontés, amelyet
meg lehet véltoztatni el8zetes fellebbezési eljarasban vagy egy érdemi eljarasban.

Oroszorszdg

Egy bejelenté 2014-ben egy ,koffeinpréba” cimt talalmanyra vonatkozé szabadalmi be-
jelentést nyujtott be az Orosz Szabadalmi Hivatalnal (Rospatent). A talalmany szerint egy
péciensnek elektrokardiogramja felvétele el6tt mérsékelt koftfeinddzist adnak, aminek a ha-
tasara a bejelentd allitdsa szerint 6sszesztikiilnek a véredényei, ami kismértékd helyi vérsze-
génységet idéz eld. A Rospatent elutasitotta a szabadalmi bejelentést azon az alapon, hogy
a talalmany nem mikodne, mert a koffein oralis bevétele a véredények tagulasat, és nem az
6sszehtzodasat eredményezi.

Az elévizsgald egy orosz orvosi enciklopédiara és egy M. Mashkovsky éltal irt népszert
orvosi konyvre tamaszkodott.

A bejelent? fellebbezett a hivatali dontés ellen. A fellebbezést a hivatal kollégiuma vizs-
galta meg, és fenntartotta a dontést. A kollégium ramutatott, hogy talalmanyok szabadal-
mazhatdsaganak vizsgalatakor a szabadalmi hivatal — tobbek kozott — a bejelentés benyuj-
tasanak id6pontjaban rendelkezésre all6 technika alldsat veszi figyelembe, aminek alapjan
megallapitotta, hogy az adott esetben a technika allasa azt mutatta, hogy a koffein bevétele
nem szukiti a véredényeket, és ennek kovetkeztében nem idéz elé helyi vérszegénységet
(ischemiat).

A bejelentd két elektrokardiogramot mutatott be, amelyek nem nyujtottak tajékoztatast:

- az orvosi szervezetrdl, ahol a vizsgalatot lefolytattak;

- avizsgalati feltételekrdl; és

- apaciensekrol.

Emellett lehetetlen volt megallapitani az 0sszes olyan tényez6t, amelyek befolyasolhattak
a talalmany szerinti eredményeket, igy a stresszt, a végrehajtasi modot és a gyogyszerezést.

A fentiek fényében a kollégium azon a véleményen volt, hogy a bejelenté elmulasztott
benyujtani olyan hiteles adatokat, amelyek azt mutattak volna, hogy a koffeinpréba eredmé-
nyeként ischemia lépett fel. Ezért a talalmanyt nem lehetett szabadalmazni.

Mig a feltalalok két elektrokardiogramot valasztottak, amelyek a véredények 6sszesziikii-
1ését mutattak, és azt vartak, hogy ezt a jelenséget a taldlmany jellemzdjeként fogadjak el, a
vonatkoz forrasok tovabbi tanulmdnyozasa azt mutatta, hogy egészséges véredények hir-
telen kitdgulasa atherosclerosis (az érben bekovetkezd zsirlerakodas) miatt a szivkoszoraér-
ben a véraramlas drasztikus csokkenését idézheti el6. Ha a feltalalok az eredeti dokumentu-
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mokban bemutattak volna ezt a jelenséget, vagy tovabbi anyagokban tovabbi magyarazatot
szolgaltattak volna, a szabadalmi el6vizsgalat eredménye eltérd lehetett volna.

Szand-Ardbia

Az Obol-menti orszagok 0j védjegytorvénye és annak végrehajtdsi utasitasa 2016. julius
1-jén jelent meg a szaud-arabiai hivatalos kézlonyben, és 2016. oktober 1-jén lépett ha-
talyba.

Az Obol-allamok védjegytdrvénye — eltérden ezen orszdgok szabadalmi torvényétdl —
egységesitd, de nem egységes torvény. A korabbi torvényt 2006-ban hoztdk, és 2014-ben
vizsgaltak felil. Szamos olyan rendelkezést tartalmazott, amelyeket egyforman kellett al-
kalmazni az Obél-menti orszdgokban a védjegyjogok vizsgalata és érvényesitése vonatko-
zasaban, azonban nem ajanlott egységes lajstromozasi rendszert: minden egyes orszag véd-
jegyhivatala megmaradt atvevéhivatalnak, és minden egyes ilyen orszagban kiilon nemzeti
védjegybejelentést kellett benyujtani. A hivatali dijakat sem egységesitették, és azok az egyes
orszagok egyéni fenntartasi koltségeinek fliggvényében tovabbra is eltértek egymastdl.

Az 4j torvény jelentdsen tagitotta a torvény 2. cikkében a védjegy meghatdrozasat, amely
magaban foglalja a szinvédjegyeket, a hangvédjegyeket és az illatvédjegyeket, vagyis az
Obél-éllamokban ma mdr lehetséges oltalmat biztositani nem szokvéanyos védjegyekre is.

Az 4j torvény harmonizalja a vizsgalati eljarast: a bejelentéseket a benyujtas napjatol sza-
mitott 90 napon beliil meg kell vizsgalni. Ezutan a védjegyhivatal értesiti a bejelent6t don-
tésérol. Az elutasitd végzés kézhezvételétdl szamitott 90 napon belill van lehetéség valasz
benyujtasara.

Az 4 térvény elrendeli egy panasziigyi bizottsag felallitasat, amelynél fellebbezést lehet
benyujtani a vizsgalati végzések ellen, miel6tt az iigyet birdsag elé vinnék.

Az j torvény felhatalmazza a vamhatdsagot, hogy a hataron lefoglaljon gyanus termé-
keket.

Az 4j torvény néhany tovabbi fontos rendelkezése:

- Lehet igényelni korabban benyujtott bejelentések els6bbségét.

- A hivatal felszo6lalas céljabol publikalja az elfogadott védjegybejelentéseket, és azok

ellen 60 napon beliil fel lehet szélalni.

- A védjegylajstromozasok a bejelentés napjatol szamitott 10 évig érvényesek, és hason-
16 id6tartamra meghosszabbithatok. Elkésett megujitasi kérelmek hat honap tiirelmi
id6n beliil nydjthatok be.

- Torlési kereset nyujthaté be az olyan védjegy ellen, amelyet a lajstromozas utan 6t
egymast kovetd éven 4t nem hasznaltak.

- Az j térvény elismeri a hires védjegyeket, amelyek jol ismertek az Obél-menti orsza-
gokban, és amelyek oltalmat biztositanak akkor is, ha nincsenek lajstromozva.
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- Az (j torvény feljogositja a védjegytulajdonosokat, hogy polgari és biintetSjogi pert
inditsanak egy bitorld fél ellen. A biintetés legfeljebb 6t év bebortonzés és legfeljebb
270 000 USD pénzbirsag lehet.

A Szellemi Tulajdon Vildgszervezete

A 2015-ben a vildgszerte benyujtott PCT-bejelentések teljes szama 216 770 volt, ami az
eddigi legnagyobb szamot jelenti.

Szingapur

A) A Szingapuri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal e-mailen bejelentette, hogy 2020. januar
1-jén megsziinteti szingaptri szabadalmak megadasat meghatarozott kiilfoldi szabadalmak
engedélyezése alapjan.

2020. januar 1-jéig a bejelentdk valaszthatnak, hogy érdemi vizsgéalatot kérnek, vagy pe-
dig ,kiegészit6 vizsgalatot” olyan mddon, hogy érdemi vizsgalat helyett meghatarozott kiil-
foldi allamok szabadalmainak megadasara timaszkodnak. Az a jelenlegi gyakorlat, hogy a
kiegészit$ vizsgalatért a hivatal nem szamit fel dijat, 2020. januar 1-jéig folytatédik.

Annak a célnak az elérése érdekében, hogy megerdsitsék a szingapuri szabadalmi rend-
szert, 2020. janudr 1-jétél kezdve minden szabadalmi bejelentésnek érdemi vizsgalaton kell
dtesnie.

B) A Warner-Lambert Company LLC (Warner-Lambert) v. Novartis (Singapore) PTE Ltd
(Novartis)-iigyben a Szingapuri Felsébirdsag (Singapore High Court, SHC) elutasitotta a
Warner-Lambert arra iranyuld kérelmét, hogy engedélyezzék kezelési eljardsra vonatkozo
igénypontjainak svdjci tipusu igénypontokka valé modositasat a Novartis elleni bitorlasi
perben.

A felperes Warner-Lambert tulajdonosa egy szingapuri szabadalomnak, amely eml8sok-
ben fajdalomcsillapitasra iranyul pregabalin nevli hatéanyag adagolasa utjan. A bejelentést
1997. julius 16-an nyujtottak be, és a szabadalmat a Szingapuri Szellemitulajdon-védelmi
Hivatal 2000. majus 23-an adta meg.

A Warner-Lambert 2015. marcius 23-an értesiilt arrdl, hogy a Novartis pregabalin-
termékekre forgalmazasi engedélyt kért a Szingapuri Egészségiigyi Hatdsagtol. Ezért a
Warner-Lambert 2015. 4prilis 21-én az SHC-nél bitorlasi pert inditott a Novartis ellen.

A Novartis 2015. majus 5-én értesiilt arrdl, hogy a Warner-Lambert moédositani kivanja
szabadalmanak bizonyos kezelési igénypontjait svajci tipust igénypontokkd az aldbbi for-
maban: ,,Az X vegyiilet alkalmazasa egy gyogyszer elédllitasaban az Y betegség gydgyitasa-
hoz sajatos (és 1j) gyogyaszati felhasznalasra”
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2015. junius 2-an a Novartis ellenkérelmet nyujtott be a szabadalom megsemmisitésére,
mert az monopoljogot igényelt emberek és allatok kezelési eljardsaira, amelyek Szingapur-
ban nem szabadalmazhatok.

A Warner-Lambert dltal javasolt modositasokat 2015. junius 29-én hirdették meg, amire
valaszként a Novartis 2015. julius 24-én felszolalt a Warner-Lambert szabadalmi igénypon-
tok médositasara vonatkozo kérelme ellen. A Warner-Lambert 2015. augusztus 26-an fenn-
tartotta szabadalmi igénypontjainak moédositasdra vonatkozd kérelmét.

Az SHC dontése az alabbi harom pontra vonatkozott.

a) A modositott szabadalom érvényességét az elofeltételekkel egyiitt figyelembe kell-e

venni, miel6tt a birdsag engedélyezi a szabadalom mddositasat?

b) A javasolt modositasok iitkoznek-e a szabadalmi torvény 84(3) cikkével?

¢) A birésag gyakorolja-e megfontolasi jogat a javasolt modositasok engedélyezésekor?

Az a) kérdéssel kapcsolatban a birésag szamos korabbi jogesetre utalva megallapitotta,
hogy helytelen lenne az érvényességgel kapcsolatos kérdéseket a szabadalom modositasara
vonatkozd kérdéssel egyiitt targyalni.

A b) kérdéssel kapcsolatban a birdsag az tigy tényei alapjan azon a nézeten volt, hogy egy
szakember a modositott leirasbol semmi olyat nem tudna meg, amit nem ismerhetne meg
a modositatlan leirasbol. Ezért a javasolt modositasok nem titkdznek a szabadalmi térvény
84(3)(a) szerinti kizardsokba.

A b) kérdésre adott valasz kapcsan a birdsag azt is vizsgalta, hogy a javasolt médosi-
tasok tulterjeszkednek-e a szabadalom oltalmi korén. Ezzel kapcsolatban megallapitotta,
hogy a javasolt modositasok, amelyek egy gyartasi eljarast igényeltek, eltéré tevékenysé-
gekre irdnyultak, mint az engedélyezett kezelési igénypontok. Ezért nem tekinthetdk olyan
tevékenységeknek, amelyek az eredetileg engedélyezett szabadalom oltalmi kore ala esnek.
Ennek megfelelden a javasolt modositasok nem engedélyezhetSk.

A ¢) kérdés kapcsan a birdsag két alkérdést vizsgalt:

- (i) Vajon észszertitlen késedelem forgott-e fenn a felperes részérél?

- (ii) Vajon a felperes tisztességtelen haszonra torekedett-e?

Az (i) kérdést a birdsag ugy vélaszolta meg, hogy elutasitotta a javasolt mddositasokat
azon az alapon, hogy a késedelem indokolatlan és észszerfitlen volt.

Az (ii) kérdéssel kapcsolatban a birosag megallapitotta, hogy a felperes nem probalt szert
tenni tisztességtelen elényre az alperes karara.

A fentiek alapjan az SHC elutasitotta a Warner-Lambert keresetét.

Itt megemlitjiik, hogy a Szingapuri Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2016. junius 30-an
korlevelet bocsatott ki, amelyben tobbek kozott az SHC fenti dontésére utalva megvéltoz-
tatta a szabadalmak engedélyezés utani modositasanak szabalyait.

A korabbi gyakorlat szerint egy szabadalom megadasa utan akkor engedélyeztek méddo-
sitasokat, ha a médositésok:
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(i) nem nyilvanitanak ki 1j anyagot és
(ii) nem terjeszkednek tul a szabadalom éltal engedélyezett oltalmi koron.
Ezen tilmenden 2016. junius 30-atdl kezdve az engedélyezés utani moédositdsok az alabbi
tovabbi feltételekhez vannak kotve:
(iii) a szabadalmasnak minden vonatkozé6 dolgot ki kell nyilvanitania;
(iv) a modositds kérelmezésénél nem torténhet észszertitlen késedelem; és
(v) aszabadalmas nem juthat tisztességtelen eldnyhoz annak révén, hogy késedelemmel
kéri a médositdsokat.

Tajvan

A) A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2016. marcius 7-én bejelentette, hogy mo-
dositotta a szabadalmi torvény végrehajtasi utasitdsanak 87. cikkét, aminek megfeleléen a
szabadalmak publikalasanak az id6tartamat a korabbi harom hénaprol hat hénapra hosz-
szabbitotta meg. Ez a médositas 2016. marcius 9-én Iépett hatdlyba.

A szabadalmi bejelent8k szamara iparstratégiai és szabadalomértékesitési szempontbol
sziikséges lehet a publikalas idépontjanak elhalasztasa. Ugyanakkor a kz szempontjabdl a
publikalas kés6bbi id6pontra halasztasa késlelteti a szabadalom miiszaki tartalmanak nyil-
vanossagra jutasat, és a szabadalmi bejelent6 szamara is kitolja a szabadalom érvényesitésé-
nek az idépontjat. A hivatal kompromisszumként vélasztotta a publikacié id6pontjanak hat
hénappal vald elhalasztasi lehetéségét.

A hivatal er6feszitései kovetkeztében a talalmanyi szabadalmi bejelentések vizsgalatanak
id6tartamat sikeriilt 25 honap ala csdkkenteni; ez az id6tartam a hasznélatiminta-szabadal-
mi bejelentések esetében megkozelitSleg csak négy honap.

B) A The Scottish Whisky Associationnek (SWA) 2016-ban sikertilt a Tajvani Szellemitu-
lajdon-védelmi Hivatalnél lajstromoztatnia a scorcH wHISKY védjegyet. Ezt az SWA jogi
attorésnek mindsitette, mert korabban barki ,,Scotch” jelz6vel cimkézhette a Skocian kiviil
el6allitott whiskyt is.

A scoTcH WHISKY védjegy lajstromozasa azt jelenti, hogy most egy ,,Scotch” felirati cim-
kével ellatott palack tartalmat Skociaban kell el6allitani vizbél, gabonafélékbdl és éleszts-
bél, és azt legalabb harom éven keresztiil kell érlelni, megkdnnyitve az SWA szdmadra, hogy
jogi 1épést kezdeményezzen barki ellen, aki a jovében Tajvanon megkisérli hamisitott skot
whisky el6allitasat vagy arusitasat. A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal egy kinai
bettikkel irt olyan védjegyet is lajstromozott, amelyet ,,Scotch Whisky”-ként kell olvasni.

Az SWA vezet6 jogtanacsosa koszonetét nyilvanitotta mind a tajvani hatdsdgoknak, mind
az angol kormdnynak a tajvani védjegylajstromozassal kapcsolatban nyujtott segitségiikért,
majd kijelentette: ,,A SCOTCH WHISKY védjegy lajstromozasa azt jelenti, hogy a fogyasztok
nagyobb bizalommal lehetnek a vasarolt 4ru mindsége irant”.
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Tajvan a negyedik legnagyobb piac a skot whisky szamara: 2016 els6 hat honapjaban a
tajvani import értéke elérte a 41 millié6 GBP-t.

C) A Szellemi Tulajdoni Birdsag 2016. majus 17-én dontott abban a kérdésben, hogy a
Tai Sheng Development Ent. Co. (1. sz. alperes) és a Wei Sheng Marketing Co., Ltd. (2. sz.
alperes) bitorolta-e a Giant (Kun Shan) Co. Ltd. (Giant) felperes D133389 sz. tajvani min-
taszabadalmat.

A D133389 sz. mintaszabadalom
szerinti termék

A bitorlé termék

A Giant birtokolja a D133389 sz. mintaszabadalmat, amelynek oltalmi ideje 2010. februar
21-én kezdédott, és 2021. januar 21-én jar le.

A bitorolt termékeket az 1. sz. alperes gyartotta, és azokat eladds céljabol atadta a 2. sz.
alperesnek.

Az 1. sz. alperes birtokolja a D159447 sz. tajvani mintaszabadalmat, amelynek oltalmi
ideje 2014. marcius 21-én kezdddott és 2025. julius 14-én jart le.

A felperes 2014. oktober 15-én 25 500 dollarért vasarolt egy maganszemélytél egy bitorlo
terméket, majd 2015. junius 5-én 22 800 dolldrért egy masik bitorlé terméket a Zhi Yuan
Green Energy Technology Inc.-tél.

A felperes felhatalmazott egy tigyvédet, hogy kiildjon el hat jogi tanusité levelet 2014. no-
vember 21-én a 2. sz. alperesnek a D133389 sz. szabadalmi okirat és a szabadalmi kozlony
megfeleld szamanak madsolataval, valamint egy beszamoldval a bitorlas elemzésérél, kérve
a bitorlasi cselekmény megsziintetését. A 2. sz. alperes 2014. november 25-én kapta meg
ezeket az iratokat.

A felperes tovabba meghatalmazta az tigyvédet, hogy kiildjon el hét jogi tanusito levelet a
2. sz. alperesnek 2014. december 23-an, kérve a bitorld cselekmény megsziintetését. A 2. sz.
alperes 2014. december 24-én kapta meg ezeket az iratokat.

A 2. sz. alperes 2014. december 5-én, illetve 2015. januar 4-én valaszolt a felperesnek,
elkiildve neki két jogi tanusitd levelet, hozzdjarulasat adva a bitorld termékek gyartasanak
és eladdsanak a megsziintetéséhez.

Az 1.ésa?2. sz alperes legaldbb 335 bitorl6 terméket adott el.
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A Szellemi Tulajdoni Birdsag dontése a kovetkezd pontokat tartalmazta.

A birésag elismeri, hogy a bitorl6 termék a fentebb bemutatott szabadalmazott termék
és a bitorlé termék jellemzéinek 6sszehasonlitasa alapjan a D133389 sz. mintaszabadalom
oltalmi kore ala esik. Mindkét alperes hanyagsagot kovetett el, amikor bitoroltak a D133389
sz. mintaszabadalmat, tekintettel a szabadalmi jogok tajvani lajstromozasi és publikalasi
rendszerére. Miutan a szabadalmakat publikaljak, barki tanulmanyozhatja a szabadalmi jog
terjedelmét. Amikor egy vallalat egy termék gyartasat és eladdsat tervezi, lehetsége van
elére ellendrizni, hogy létezik-e a termék vonatkozasaban szabadalom. Mind az 1., mind
a 2. sz. alperes elmulasztott észszer(i gondossaggal eljarni és elkeriilni masok szabadalmi
jogainak a bitorlasat, ezért felel6sek hanyagsaguk miatt.

A felperes azt dllitotta, hogy az 1. és a 2. sz. alperes célzatosan bitorolta szabadalmi jogait,
mert a jogi bizonyitd levelek elkiildése utdn is tudott bitorl termékeket vasarolni a piacon.
Ezt a birdsag nem tudta megerdsiteni, mert az alperesek elosztdja volt az, aki a bitorl6 ter-
mékeket drusitotta, nem maguk az alperesek.

A karokat a bitorl6 termékek eladasa altal szerzett torvénytelen haszon alapjan kell kisza-
mitani, vagyis az eladdsi ar és a koltségek kozotti kiillonbség alapjan.

A szabadalmi jogok bitorlasa nem okozott kart a vallalat hirnevében, ezért a birdsag fi-
gyelmen kiviil hagyta a felperes bocsanatkérésre vonatkozd kérelmét.

Torokorszdg

A) Torokorszag régodta szenved a szellemitulajdon-védelmi jogok gyengeségétél, mert a sza-
badalmi, védjegy- és ipariminta-jogokat 1995-ben kiadott rendeletek szabalyozzak, amelyek
az els6 1épést képezték abban az irdnyban, hogy harmonizaljak a szellemi tulajdoni jogokat
az Eurépai Unid jogrendszerével. A rendeleteket id6leges megoldasnak szantdk rovid atme-
neti id6vel, azonban azok hisz évnél tovabb hatalyban maradtak. Az id6 el6rehaladtaval a
rendeletek egyre kevésbé voltak képesek kielégiteni az orszag sziikségleteit, és egyre inkabb
a torok alkotmany kereteibe és az tjabb torvényekbe iitkoztek. A torok alkotmany szerint
alapvetd jogokat csak torvénnyel lehet szabalyozni, nem pedig rendeletekkel. Ennek ko-
vetkeztében az elmult évtizedek alatt a rendeletek egyre tobb gondot okoztak, mert a torok
birdsagok arra a kovetkeztetésre jutottak, hogy a rendeletek alapvetd jogokat korlatoznak.
Emiatt a torok alkotmanybirésag szamos rendeletet torolt, igy példaul 2008-ban a védjegy-
jogokat szabalyozé 556. sz. rendelet biintetdjogi rendelkezéseit. Ezért a szellemitulajdon-
jogok szabélyozasara Gj torvénytervezetet dolgoztak ki, amelyet hosszas elétargyalas utan,
2016. 4prilis 6-4n terjesztettek a torok parlament elé. Elfogadasa utan az uj térvény alapve-
téen meg fogja erdsiteni a szellemitulajdon-jogok oltalmat Térokorszagban.

Az aldbbiakban a védjegytorvény-tervezet néhdny fontosabb rendelkezését ismertetjiik,
mert csak errdl kaptunk megfeleld tajékoztatast.

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE
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- A torvénytervezet lehet6vé teszi hozzajaruld nyilatkozat (letter of consent) benydj-
tasat és egyiittélési megallapodasok (co-existence agreements) elfogaddsat Torokor-
szagban.

- A torvénytervezet vilagos megkiilonboztetést tesz a Torokorszagban lajstromozott, jol
ismert védjegyek és a nem lajstromozott ilyen védjegyek kozott. A torvénytervezet 6/4
cikke szabalyozza a Torokorszagban lajstromozatlan, jol ismert védjegyek oltalmat, és
azt a Parizsi Unids Egyezmény rendelkezéseivel 6sszhangban lehetévé teszi. Ezért egy
lajstromozatlan, jol ismert védjegy tulajdonosa felszélalhat azonos vagy hasonlé jol
ismert védjegy bejelentése ellen, ha az azonos vagy hasonld aruk vagy szolgaltatasok
oltalmat célozza. Hasonloképpen a 6/5 cikk oltalmat szolgaltat egy lajstromozott, jol
ismert védjegy szamara eltér6 aruk és szolgaltatasok kategoridjaban, ha fennall a meg-
kiilonboztetd jelleg higitasanak a veszélye, vagy a védjegy hirnevébdl tisztességtelen
elényre kivannak szert tenni. Ha ilyen kockazat all fenn, a késébbi védjegyet elutasit-
jak még akkor is, ha az aruk és szolgaltatasok kiilonboznek a jol ismert védjegy éltal
oltalmazottaktol.

- A torvénytervezet a korabbi harom hoénaprdl kettdre csokkenti a felszdlalas hatéride-
jét a késébbi védjegy publikalasanak idépontjatdl szamitva.

- A legfelsdbb birdsag iranyad6 dontése alapjan a gyakorlatban a rosszhiszemtség ér-
vényes felszolalasi és torlési ok volt Torokorszagban, azonban ennek nem volt alapja a
védjegyrendeletben. A torvénytervezet a rosszhiszemii bejelentést viszonylagos eluta-
sitasi és megvonasi oknak tekinti.

- A torvénytervezet azok szdmdra, akiknek a védjegye ellen felszolaltak, 4j védekezési
lehet8séget biztosit arra vald hivatkozassal, hogy a felszolalonak bizonyitania kell a
felszolalds alapjat képezd védjegyének tényleges hasznalatat a lajstromozastol szami-
tott ot éven keresztil. Ilyen bizonyitas hidnya esetén a felszdlalast elutasitjak.

- Védjegymegvonasi és védjegybitorlasi perekben az alperes jogosult lesz arra hivatkoz-
ni, hogy a felperes védjegyét az 6téves tiirelmi id6 lejarta utan nem hasznalték, vagyis
ha a felperes nem tudja bizonyitani védjegye valddi hasznélatat Torokorszagban, a
keresetet érdemi vizsgélat nélkiil elutasitjak.

- Atorvénytervezet viligosan megkiilonbozteti a védjegy megvonasat és torlését, és kii-
16n cikkekben targyalja a torlés és a megvonads okait. A jelenleg hatédlyos védjegytor-
vény szerint hasznalat hianya miatt akkor lehet birdsagi eljarast inditani lajstromozott
védjegy torlése irant, ha
— avédjegyet igazolhatd vagy torvényes ok nélkiil nem vették gyakorlatba; vagy
- avédjegy hasznalatat megszakitatlan 6t év alatt felfiiggesztették.

Torlési keresetet haszndlat hidanya miatt csak szellemitulajdon-védelmi birdsagok el6tt
lehet inditani, a Szabadalmi Intézet nem jogosult ilyen kérelmek intézésére.

A kotelez6 birdsagi eljarast sokan kifogasoltak. Ezt figyelembe véve a torvénytervezet
szerint egy védjegyet hasznalat hidnya miatt a Térok Szabadalmi Intézetnél benyujtott
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kérelem alapjan lehet tordlni. A két torlési feltétel valtozatlan maradt. A védjegytulaj-
donos a torlési kereset benyujtasardl szolo értesitéstdl szamitott egy honapon beliil
jogosult benyujtani valaszat és bizonyitékait. A Torok Szabadalmi Intézet kérésre egy
hénap hataridé-hosszabbitast engedélyezhet, és ha sziikséges, tovabbi bizonyitékok
benyujtasat is kérheti.

A Torok Szabadalmi Intézet hét év atmeneti id6szak utan lesz jogosult hasznalat hia-
nyan alapul6 torlési keresetek intézésére.

- A hatalyos rendelet nem intézkedik arrol az esetr6l, amikor egy védjegytulajdonos el-
veszitheti a jogat olyan védjegy megvonasa irdnti kereset benyujtasara, amelynek léte-
zésérél tudott, de errdl hallgatott. A torvénytervezet rendelkezik arrol, hogy egy olyan
védjegytulajdonos, aki tud vagy tudnia kellett volna arrdl, hogy egy késébb lajstro-
mozott védjegyet hasznaltak, de ez ellen nem inditott keresetet, és 6t éven keresztiil
csendben maradt, megvonasi alapként nem hivatkozhat korabbi lajstromozasra.

- Atorvénytervezet kiterjeszti a lajstromozhaté védjegyek korét hangokra, csomagolds-
ra és termékalakokra.

Az 1j védjegytorvény hatélybalépése utan biztositani fogja, hogy Torokorszag szellemitu-
lajdon-védelmi torvénye jobban megfeleljen a szellemitulajdon-jogok tulajdonosai igényei-
nek olyan keretben, amely jobban van harmonizéalva az Eurépai Uni6 jogaval és az altalanos
kiilfoldi gyakorlattal.

Uruguay

Az uruguayi ipari, energia- és banyatigyi minisztérium 2016. augusztus 5-én bejelentette,
hogy elékészitik a Szabadalmi Egytittmiikodési Szerz6déshez (Patent Cooperation Treaty,
PCT) val6 csatlakozast. Ettél azt vérjak, hogy a nemzeti rendszer akadalyozasa nélkiil meg-
konnyiti a szabadalmi bejelentések benyujtasat, néveli a jogbiztonsagot és hozzajarul a ha-
zaj ipar fejlédéséhez.
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