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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) Az tigy 2014-ben kezd6dott, amikor a Wisconsin Madison Egyetem szabadalmi tigyeit in-
téz8 Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) az Apple Inc. (Apple) ellen pert indi-
tott azt allitva, hogy az Apple bitorolja az egyetemen kidolgozott, A7 processzor gytijténév
ala tartozo tobb talalmanyt, amelyeket 1998-ban szabadalmaztatott. A WARF kartéritést
igényelt, valamint ideiglenes intézkedést kért annak érdekében, hogy az Apple sziintesse
meg az A7 processzort felhasznalé termékeinek az eladasat, amig licencmegallapodast nem
kot a szabadalmassal. Az A7 processzor régebbi iPhone-okat és iPadeket lat el energiaval.
A technoldgia meghosszabbitja az dramforras élettartamat, és javitja a processzorok haté-
konysagat.

2015-ben az eskiidtszék megallapitotta, hogy az Apple szabadalombitorlast kévetett el, és
elrendelte, hogy a WARF-nak fizessen 234 milli6 USD kartéritést. A WARF kiilon keresetet
inditott az Apple ellen chipjeinek hasznalata miatt késziilékeiben.

2017-ben a keriileti birdsag elutasitotta az Apple fellebbezését, és egyuttal 506 millié
USD-re novelte a kartérités 6sszegét, mert az Apple nem hagyta abba a termékek arusitasat,
és a szabadalmat annak 2016. évi lejartaig hasznalta.

Ezutan az Apple a Szovetségi Fellebbezési Birdsagnal (Court of Appeal for the Federal
Circuit, CAFC) nydjtott be fellebbezést, amely az Apple javara dontétt, és megallapitotta,
hogy a WARF altal az eskiidtszéki birdsagnak benyujtott bizonyiték nem volt elegendé a bi-
torlas megallapitasahoz, jollehet azt a szabadalom érvényben léte alatt kodnnyen szolgaltatni
lehetett volna. Ezért az egyetem tobb mint 500 millié USD-t vesztett.

B) Az Intellectual Property Owners Association 2018 oktdberében tartotta 46. évi 9sszejo-
vetelét, ahol az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and
Trademark Office, USPTO) igazgatdja, Andrei Iancu beszédében a szabadalmi eljarasok-
ra helyezte a hangsulyt. Kitért azonban a védjegyekre is, megerdsitve, hogy a hivatal egy
olyan 1j szabaly bevezetését tervezi, amely ,el6irna, hogy a kiilfoldi védjegybejelent6k és
-lajstromoztaték csak az Egyesiilt Allamokban jogositvanyt szerzett képvisel8k ttjan nyujt-
hassanak be védjegydokumentumokat az USPTO-nal”. Ezt a tervet 2018 juliusaban nyitott
szakmai tandcskozason vitattak meg, és a kérdés folotti vita valaszt keresett arra a tényre,
hogy a Kinabdl szarmazé védjegybejelentések szama az elmult évben 1100%-kal nétt, ami-
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nek kapcsan fokozott problémakat okozott az Egyesiilt Allamokon kiviili egyének részérdl
tapasztalt jogosulatlan joggyakorlat” Iancu elndk azt is emlitette, hogy megfontolas targyat
képezik egyéb lehet6ségek is a védjegylajstrom rendezetlenségének megsziintetésére.

C) Az Iparjogvédelmi és Szerz6i Jogi Szemle 2018. decemberi szamanak 106. oldalan révid
tajékoztatast adtunk az Apple v. Samsung-iigyr6l. Ezt egy ujabb anyag alapjan most kiegé-
szitjiik.

2018. méjus 24-én Kalifornia Eszaki Keriileti Birosagdnak eskiidtszéke egy hétig tartd
targyalas és négy napig tarté megfontolds utin ugy dontott, hogy a Samsung 533 316 606
USD Kkartéritéssel tartozik az Apple-nek a D604305 sz., a D593087 sz. és a D618677 sz.
mintaszabadalmak bitorlasaért. Az eskiidtszék azt is megallapitotta, hogy a Samsung 5 mil-
li6 USD-nél nagyobb 6sszeget koteles fizetni két hasznossagi szabadalom bitorlasaért. A
hdrom mintaszabadalom okostelefonok diszité jellemzdit, ideértve azok alakjat és grafikus
felhasznaldi feliiletét, védi.

Ez az tigy hét évnél hosszabb ideig volt figg6ben. Kezdetben az Apple 2011-ben perelte
be a Samsungot, a fentebb emlitett hdrom mintaszabadalom alapjan szamos hasznossagi
szabadalomra, tovabba az Apple iPhone és iPad késziilékeinek megjel6lésére vonatkozo
védjegyeire hivatkozott.

A2012.€52014. évi eskiidtszéki targyalas utan az Apple szamara 399 millio USD kartéritést
itéltek meg a mintaszabadalmak bitorlasaért — ami a Samsung altal bitorolt okostelefonok
alapjan szerzett teljes profitnak felel meg.

E dontés ellen a Samsung a CAFC-nél nyujtott be fellebbezést, amely 2015-ben fenntar-
totta a mintaszabadalmak bitorlasan alapul¢ kartéritést. A Samsung ezutdn a legfels6bb bi-
résagnal (Supreme Court, SC) fellebbezett, amely 2016-ban hatalyon kiviil helyezte a CAFC
dontését, és az tigyet visszautalta a CAFC-nek, az pedig a keriileti birésagnak. Az utdbbi
2018. majus 14-t6] 18-ig tartott 4j targyalast az ligyben.

A mintaszabadalmak alapjan megitélendd kartéritésre vonatkozd torvény ugy rendel-
kezik, hogy egy bitorld, aki a szabadalmazott mintat barmilyen ,el6allitott gyartmanyon”
(article of manufacture) alkalmazza, a teljes haszonnak megfelel6 mértékben felel8s (sza-
badalmi torvény, 289. cikk). A kartéritésnek ez a szamitasa — a bitorld teljes hasznanak a
visszatéritése — kiilonbozik a hasznossagi szabadalmak esetén fizetendd kartéritéstol, amely
a szabadalmas altal elvesztett hasznon alapulhat. Az SC 2016. évi dontése el6tt a szovetségi
kertileti torvény azt allapitotta meg, hogy a vonatkozo (eldallitott) gyartmany a 289. cikk
alapjan a fogyasztonak eladott teljes termék, amelyre a mintat alkalmazzak — még akkor is,
ha a minta a terméknek csupan egyetlen komponensét fedi. A Samsung annak érdekében,
hogy csokkentse azt alapot, amelynek alapjan a hasznot szamitottak, azzal érvelt az SC el6tt,
hogy a gyartmanyt a szabadalmazott mintat magaban foglalé komponensre kell korlatozni.
Az SC ezzel részben értett egyet, és megallapitotta, hogy a gyartmany lehet vagy a kompo-
nens, vagy pedig az egész termék, az eset sajatos tényez0itdl fliggben.
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Az SC azonban nem fejtette ki, hogy az adott perben melyik valtozatot kell alkalmazni,
vagyis hogyan kell kiszamitani a termék egy komponense alapjan a karokat. Megfontolva
mind az Apple, mind a Samsung javaslatait, a keriileti birdsag egy olyan probat fogadott
el, amelyet az Egyesiilt Allamok legfébb allamiigyésze szovegezett meg az SC elétti eljaras
alatt. Ennek megfelel8en a kertileti birdsag arra utasitotta az eskiidtszéket, hogy a kovetkezd
tényezoket vegye figyelembe:

- azigényelt minta oltalmi korét, ideértve a mintaszabadalom leirdsat és rajzait;

- aminta viszonylagos kivaldsagat a bitorlé mintan mint egészen beliil;

- vajon a minta fogalmilag eltér-e a terméktSl mint egésztol; és

- afizikai kapcsolatot a szabadalmazott minta és a termék maradéka kozott, ideértve azt

is, hogy vajon a minta egy fizikailag elkiilonithet6, kiilon drusitott vagy kiilon gyartott
komponenshez tartozott-e.

A 2018. majusban tartott targyalason az eskiidtszék a mintaszabadalmak alapjan 533 mil-
li6 USD kartéritést itélt meg az Apple javara. Bar a dontés ezt az Osszeget a Samsung 16
bitorlé okostelefonja kozott osztotta meg, nem deriilt ki, hogy az eskiidtszék pontosan mit
hatarozott meg elédllitott gyartmanyként. A megitélt Gsszeg egyrészt dsszehasonlithato az-
zal a korabban megitélt 399 millié USD 6sszeggel, amelyet az 6sszes termék értékén alapuld
teljes haszon szamitasa alapjan kaptak. Masrészt az eskiidtszék dltal megallapitott 6sszeg az
Apple altal kért teljes haszonnak megfelel egy milliard USD és a Samsung altal indokolt-
nak nyilvanitott 28 millié USD kozétt van.

D/a) A CAFC haromtagu tanacsa az In re Brunetti-tigyben 2017. december 15-én megalla-
pitotta, hogy bar a FucT védjegy erkolcstelen vagy felhaborité dolgot tartalmaz, szovetsé-
gileg mégis lajstromozhatd, mert a Lanham-torvény 2(a) cikkében foglalt tilalom az ilyen
védjegyek lajstromozasara a szabad beszéd alkotmanyellenes korlatozasa, és ezért sérti az
alkotmany els6 médositasat.

Ez a dontés hasonld a legfels6bb birdsag altal 2017-ben a Matal v. Tam-tigyben hozott
dontéshez, amely megallapitotta, hogy a becsmérlé védjegyek lajstromozasara vonatkozo, a
2(a) cikkben foglalt tilalom hasonléképpen a szabad beszéd alkotmdnyellenes korlatozasa
volt. Csupan néhany hénappal korabban tor6lték a Lanham-torvény 2(a) cikkébdl a botra-
nyos, erkolcstelen és becsmérld védjegyek tilalmat.

A CAFC elutasitotta a kormanynak azt az érvét, hogy az erkélcstelen vagy botranyos véd-
jegyek tilalma érvényes, mert a védjegylajstromozds vagy egy tdmogatott kormanyprogram,
vagy egy korlatozott nyilvanos forum, amely lehet6vé teszi, hogy a kormany korlatozza a
beszédet. A CAFC azonban megillapitotta, hogy ez a korlatozas nem élte tdl a szigoru koz-
bensé vizsgalatot, és ezért alkotmanyellenes volt.

Egy tamogat6 véleményben Dyk bird azzal érvelt, hogy az erkolcstelen vagy botranyos
védjegyek tilalma megvédhetd, ha a tilalom korét csak a tragar védjegyekre korlatozzak.
A tobbség (Moore és Stoll bird) azonban mint észszerttlent elutasitotta ezt a korlatozast:
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»Nincs vita arrdl, hogy egy tragar védjegy botranyos vagy erkolcstelen lenne, azonban nem
minden botranyos vagy erkolcstelen védjegy tragar. ... Nem dllhatunk a jogalkotas cip6jé-
ben, és nem irhatunk djra egy torvényt.”

D/b) Kézvetleniil a Nemzetkézi Védjegy Egyesiilet (International Trademark Association,
INTA) 140. Seattle-i évi 9sszejovetele utan a USPTO bejelentette, hogy tovabbra is kitart a
megbotrankoztatd vagy erkolcstelen anyagot tartalmazé védjegybejelentések felfiiggesztése
mellett.

2017. decemberben a CAFC egy hdromtagu tanacsa ugy itélkezett, hogy a ,,megbotran-
koztatd vagy erkolcstelen” anyag lajstromozasanak torvénytelen tilalma sérti a védjegybeje-
lentdk szabad beszédre vonatkozd jogat. A védjegyhivatal arra var, hogy lassa: a szovetségi
kormany fellebbez-e az SC-nél a Brunetti-dontés ellen.

Minthogy 2018. aprilisban a CAFC megtagadta, hogy teljes tandcsban vegye tjra fontold-
ra a haromtagt tanacsban hozott Brunetti-dontést, a kormanynak 2018. julius 11-ig kellett
kérnie az SC altali feliilvizsgilatot. Nem vérhaté ugyanis, hogy az Egyesiilt Allamok kor-
ménya hajlandé legyen hozzéjarulni ahhoz, hogy ,,az Amerikai Egyesiilt Allamok nevében”
szovetségileg lajstromozzanak megbotrankoztato, szentségtord és szexudlisan szokimond6
védjegyeket.

E) A nem hagyomanyos védjegyeket, igy az illatvédjegyeket kozismerten nehéz lajstromoz-
tatni. Ez annak tulajdonithatd, hogy egy védjegynek vildgosan jeleznie kell a fogyasztok
szamara az aruk és szolgéltatdsok eredetét, ami konnyebben megoldhatd sz6- vagy abras
védjegyek esetén.

Az Egyesiilt Allamokban sokan ismerik a PLAY-DOH jOl megkiilonboztethetd illatét taldn
még gyermekkorukbdl vagy sziildként, de kérdés, hogy ez az illat eléggé megkiilonboz-
tetheté-e ahhoz, hogy lajstromozhat6 legyen. Az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Véd-
jegyhivatala igennel felelt erre a kérdésre, mert nemrég lajstromozta a Hasbro illatszergyar
PLAY-DOH védjegyét, amelyet a bejelenté az aldbbi médon irt le: ,Edes, enyhén pézsmas,
vanilia illatszag, enyhe cseresznyefelhanggal, kombinalva sézott, buzaalapt tésztaillattal”. A
bejelentd bejelentéséhez mellékelt bizonyitékként egy tiveg PLAY-DOH illatszert arra vonat-
kozo alapvetd bizonyitékkal, hogy az a hosszu ideje tarté hasznalattal megkiilonboztet6ké-
pességre tett szert.

Az Egyesiilt Kiralysag Szellemitulajdon-védelmi Hivatala (United Kingdom Intellectual
Property Office, UKIPO), az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual
Property Office, EUTPO) és a Német Szabadalmi Hivatal (Deutsches Patent- und Markenamt,
DPMA) a fenti kérdésre valdszintileg nemleges vélaszt adna, mert a dolgot szigorubban ko-
zelitik meg, és az illatvédjegyek lajstromozasa kiiléndsen nehéz annak a kovetelménynek
a kovetkeztében, hogy a védjegynek ,egyértelmiinek, pontosnak, fiiggetlennek, kénnyen
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hozzaférhetének, értelmesnek, tartosnak és targyilagosnak” kell lennie (a Német Szabadal-
mi és Védjegyhivatal dontése a Sieckmann-iigyben).

Az illatvédjegynek mindig van egy szubjektivitaseleme, és ezért valdszint, hogy mindig
elbukik ezen az akadalyon. Ezért érdekes lenne latni, hogy vajon a Hasbro megkisérli-e a
PLAY-DOH illat lajstromoztatasat az EU-ban.

F) Az angol luxusruhazati cikkeket gyarté Barbour egy New York-i keriileti bir6sagon pert
inditott a farmeranyagokat és farmernadragokat gyarté Levi Strauss éridsvallalat ellen, mi-
utan attdl egy olyan levelet kapott, amely azt allitotta, hogy minden olyan ruhazati cikke,
amelyen szerepel a Barbour-zasz16 — egy kis cimke a markanévvel — bitorolja az 6 védjegyét,
és ezért a Barbournek 10 napon beliil abba kell hagynia ezeknek a cikkeknek a gyartasat. A
Barbour a Levi Strauss felszolitasat ,,alapvetden és reményteleniil elrontott” levélnek nevez-
te. Valaszaban azzal érvelt, hogy majdnem 20 éve hasznalja zaszldcimkéjét, és ,egy értelmes
és okos fogyaszt6 soha nem hinné azt, hogy ezek a BARBOUR markajelzésti termékek vala-
milyen médon kapcsolatban allndnak vagy tarsulva lennének a Levi Strauss-szal, vagy altala
lennének szponzoralva. A Barbour nem dtallotta valaszaban az amerikai ruhaipari 6rids
levelét ,egy sajat képességeit messze tulbecsiilé véllalat levelének klasszikus példajaként”
mindsiteni, ,amely véllalat azzal a kétes hirnévvel rendelkezik, hogy egyike a vilag legna-
gyobb védjegybulizdinak”

Az tigy jogi keretek kozott folytatédik, de a vitarol szolé tudésitds azt mutatja, hogy a
média szamdra mennyire vonzo a ,védjegybuli” cimke — fiiggetleniil attdl, hogy ez a valo-
sagban megalapozott-e vagy sem

Ausztrdlia

A GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Investments (Ireland) Limited (GSK) v. Generic
Partners Pty Limited (Generic)-tigyben a Szovetségi Fellebbezési Birdsag teljes tanacsa al-
lapitotta meg, hogy az igénypontokban hasznalt kifejezések nem értelmezheték koznapi
jelentéstikon tul.

Az tigy hattere, hogy a GSK pert inditott a 2001260212 sz. ("212-es) ausztral szabadalom
igénypontjainak el6re latott bitorldsa miatt az Apotex Pty Ltd (Apotex) és kiilon eljarasban
hasonld ok miatt a Generic ellen. Az Apotex és a Generic ellenkeresetet inditott a GSK ellen,
kérve a 212-es szabadalom 1-6., 8-11., 13. és 14. igénypontjanak megsemmisitését.

A ’212-es szabadalom paracetamol gyodgyaszati készitményeire vonatkozik, ahol az 1.
igénypont targya egy meghatarozott oldédasi profily, kétrétegii tabletta, és az oldddast egy
kiilon emlitett késziilék hasznalata hatdrozza meg; az utobbit ,,USP III. tipust forgdkosdr”-
nak nevezik.

A GSK szamara az jelentett problémat, hogy a *212-es szabadalom 1. igénypontja olyan
késziiléket hataroz meg, amely nem volt az US Pharmacopeia-ban (USP; amerikai gyogy-
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szerkonyv) emlitett késziilék. Az USP III tipust késziilék egy forgd hengert, és nem kosarat
foglal magaban. Azonban a szabadalomnak mind a vonatkozé leirasa, mind egy példaja az
oldodast vizsgald késziiléket ,,USP III. tipust késziilék (forgokosar)”-ként emliti.

Az els6foka birdsag biraja, Beach biré megallapitotta, hogy mig a , kosarra” valé hivatko-
zast a szakember hibénak értette volna, az igénypontot nem lehetett Gjrairni olyan szerkezet
haszndlataval, amelyben a ,kosar” ,hengert” jelent, mert:

- azigénypont egésze nem volt kétértelmi vagy bizonytalan;

- nem volt osszeegyezhetetlenség a leiras és az igénypont egésze kozott;

- atalalmany akkor is mtikodik, ha a ,kosar” ,kosarat” jelent;

- nem forgott fenn hibas feltevés egy olyan vonatkozé tudomanyos elméletrél, amelyen

a talalmany alapult;

- egy szabadalmat nem lehet megszévegezni mindazzal a tagassaggal és kereskedelmi

manipulalassal, amely megengedhetd egy kereskedelmi szerzédésben; és

- nem alkalmazhatok olyan jéindulatt szerkesztési szabalyok, amelyek a "212-es szaba-

dalom igénypontjaival ellentétes szovegezést engednek meg. Nem fogadhato el olyan
szerkesztés, amely Ujrairja az igénypontot valojaban olyannd, amilyennek lennie kel-
lett volna ahelyett, amilyen valdjaban, és egy olyan szerkesztési mod sem fogadhatd
el, amely a szabadalmasnak azt adja, amit szandékozott igényelni ahelyett, amit igé-
nyelt.

A GSK v. Apotex-iigyben a CAFC 2016. majus 31-i dontésében megallapitotta, hogy a
"212-es szabadalom érvényes, de nem bitoroltak.

Fellebbezés folytan az iigy a CAFC teljes tanacsa elé kertilt. Fellebbezési iratdban a GSK
azt allitotta, hogy az els6foku bironak meg kellett volna dllapitania, hogy a *212-es szabada-
lom 1. igénypontja egy USP III. tipusu késziilékre vonatkozik forgé hengerrel. A GSK el6-
adta, hogy — miutan megallapitottak, miszerint a ,,kosarra” valé hivatkozast egy szakember
hibasnak értette volna —, a birénak figyelembe kellett volna vennie ezt a megallapitast, és az
igénypontot ennek megfelelden kellett volna értelmeznie. A GSK szerint az els6foku bird
tévedett, amikor azon a véleményen volt, hogy ,,ujra kellett volna irnia az 1. igénypontot”
ahhoz, hogy azt a szakért6 értelmezése szerint fogadja el.

Az Apotex és a Generic egy keresztfellebbezésben azt allitotta, hogy a "212-es szabadalom
igénypontjai nem voltak kellden megalapozva, és hogy a talalmany megvalositasanak leg-
jobb moédjat a leirasban nem nyilvanitottak ki.

Az igénypontszerkesztés vonatkozasaban a CAFC teljes tanacsa megallapitotta, hogy azt
a kérdést, miszerint ,,a birésagnak is ugy kellett volna-e értelmeznie az igénypontot, hogy
kijavitja a hibat, és ez az igénypont Gjrairasat jelentené, vagy csupan a szakérté szemével
valé értelmezés lenne”, a Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd-tigyben 2004-ben
hozott dontés precedensként valé elfogadasaval kell megoldani.

A teljes tanacs megallapitotta, hogy ahhoz, hogy az 1. igénypontot a GSK 4ltal javasolt
modon, vagyis ugy kelljen értelmezni, hogy csupan egy USP III. tipusu késziilékre vonat-

14. (124.) EVFOLYAM 1-2. SZAM, 2019. APRILIS



118 DR. PALAGYI TIVADAR

kozik, nem kellett volna az igénypontban mast, mint ,,USP III. tipust késziiléket” emliteni.
Tovabba a tandcs kifejtette, hogy a szovegezéssel nem lett volna semmilyen probléma, mert
a lefrdsban nem ismertettek semmi wjat. Igy megallapitotta, hogy ,.ez egy olyan {igy, amely-
ben ... az igénypont szévegezését ugy kell érteni, hogy azt jelenti, amit valéjaban mond”

A megfelel§ alap és a legjobb kiviteli m6d vonatkozasaban a teljes tandcs megerésitette az
elséfoku biré megallapitasait, nevezetesen hogy a 212-es szabadalom igénypontjai kell6en
meg voltak alapozva, és hogy a szabadalmas kielégitette a legjobb mddszer kinyilvanitasa-
nak kotelezettségét. A teljes tandcs szerint ,,Egy hianytalan leiras teljesen kinyilvanithatja
a talalmanyt anélkil, hogy megmagyaraznd, hogy a talalmany miért miikodik. Elvégre a
feltalalo, aki feltehet6leg hiszi, hogy a leirt talalmény mtikodik, nem feltétleniil érti ennek
az okat. Ez azonban nem gatolja meg 6t abban, hogy talalmanyara szabadalmi oltalmat
kapjon”.

A teljes tandcs dontése tehdt ravilagit, hogy egy szabadalmi leiras teljesen kinyilvanithatja
a taldlmanyt anélkiil, hogy megmagyaraznd, miért miikodik a talalmany. Az igénypontok-
ban hasznalt kifejezések azonban nem értelmezhetdék koznapi jelentésiikon tal.

Ausztria

A legfelsébb birosag nemrég ismét megerdsitette, hogy a védjegyjogok kimeriilésének elve
aloli mentességet sztiken kell értelmezni.

A felperes parfimtermékekkel kereskedett egy allicenc alapjan, és a DAVIDOFF eurdpai
sz0- és abras védjegyet haszndlva a parfiimoket meghatalmazott kiskeresked6kon keresztiil
terjesztette gondosan kidolgozott elosztasi rendszerben.

Az alperes egy csomagkiildé véllalat volt, amely egy webitizletet is miikodtetett; bizonyos
termékeket az alperes kozvetleniil adott el, mig masokat szerzédéses elosztdpartnereken
keresztiil. Az alperes nem tartozott a felperes csoportjanak szelektiv elosztérendszeréhez.
Az alperes elosztdpartnerei koziil az egyik az alperes webiizlete atjan eredeti Davidoff-
termékeket ajanlott eladdsra, a DAVIDOFF védjegynek nem csupan a sz9-, hanem az abras
valtozatat is hasznalva. Ez az elosztopartner a Davidoft-termékeket egy németorszagi meg-
hatalmazott eloszt6tol vasarolta, de 6 maga nem volt meghatalmazott forgalmazo.

A felperes a védjegytorvényre és a tisztességtelen versenyt tilté torvényre hivatkozva egy
abbahagyasra és elallasra vonatkozd felszolitast kiildott az alperesnek azzal érvelve, hogy:

- az abrds DAVIDOFF védjegy szembeotlé hasznalata azt a hamis benyomast keltette,

hogy az alperes meghatalmazott forgalmazo volt; és

- az abrds DAVIDOFF védjegy hasznalata rontotta tobbek kozott a védjegy eredet-, vala-

mint jotallasi funkciojat.

Ezért a felperes szerint tisztességtelentil hasznaltak ki az abras pAvIDOFF védjegy hirne-
vét. A felperes tovabba kifejtette azt a nézetét, hogy igazolt oka volt kifogasolni az eredeti
termékek alperes altali eladasat.
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Az elsofoku eljarasban a felperes tobbek kozott azt allitotta, hogy létezik egy kereskedelmi
szokas, amely szerint a kiils6 kereskeddk tartozkodnak attél, hogy abras védjegyeket egy
futd szovegben szembettiné mdédon hasznaljanak — példaként az Amazont mint a legna-
gyobb online forgalmazot idézve.

Mind az elséfokt, mind a masodfokd birdsag elutasitotta a keresetet. A legfelsébb bird-
sag elutasitotta a felperes altal benyujtott rendkiviili fellebbezést is, megvilagitva, hogy a
felperes nem kifogasolhatta a Davidoff-parfiimok alperes dltali eladdsat, hanem inkdabb a
DAVIDOFF abras védjegy haszndlatat. Az alséfoku birésagok dltal meghatarozott tényekre
tamaszkodva — nevezetesen arra, hogy a termékeket az alperes kihivé mdédon mutatta be
szakmai weboldalan, és a weboldal nem sugallta a szemlél6knek, hogy az alperes nem volt
meghatalmazott forgalmazdja a Davidoff-parfiimoknek — a legfelsébb birdsag megéllapi-
totta, hogy:

- azalperes nem hasznalta ki tisztességtelentll az dbras védjegy hirnevét; és

- avédjegyjogok kimeriiltek.

Megerdsitette a Bécsi Fellebbezési Birosag nézetét, amely szerint egy abras védjegy szem-
betlind médon val6 hasznalata egy futd szovegben nem vonatkozik sziikségszertien meg-
hatalmazott eladdi viszony meglétére. Hangstlyozta tovabba, hogy a védjegyjogok kime-
rilésének elve mindaddig érvényes, amig a tulajdonos szamdra nincs térvényes ok arra,
hogy kifogasolja az aruk tovabbi eladdsat — példaul ahol az 4ruk allapota megvaltozik vagy
romlik piacra vitelik utdn. Arra is ravilagitott, hogy a védjegyjogok kimeriilésének elve
nem korlatozza egy védjegy sziikséges mértékii hasznalatat eredeti termékek esetén.

Bulgdria

A Bolgér Szabadalmi Hivatal, egytittmiikodve az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalaval, beje-
lentette, hogy digitalis szolgaltatasi rendszerének egy 1j, javitott valtozatat vezette be, ame-
lyet a meglévo, a védjegyek és mintak lajstromozasara szolgald elektronikus szolgaltatas
»fontos muszaki korszerutsitéseként” ir le. A hivatal iktatja most hat 4j e-szolgaltatast kinal,
amelyek a markanevekre vonatkoznak, ideértve a védjegyképviselok és a levelezési cimek
megvaltoztatasanak képességét.

Egyesiilt Kirdlysdg

A) Az Egyesilt Kiralysag kormanya 2018. marcius 13-4an letétbe helyezte az ipari mintak
nemzetkozi lajstromozasdra vonatkozé Hagai Egyezményhez val6 csatlakozas okmanyat.
Ennek megfelelden az egyezmény az Egyesiilt Kirdlysagban 2018. junius 13-an lépett ha-
talyba, és lehet6vé teszi egy olyan nemzetkozi minta bejelentését, amely az Egyesiilt Kiraly-
sagot egyénileg (vagyis nem az EU megjelolésén keresztiil) jeloli meg. Az Egyesiilt Kiralysag
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az EU tagjaként korabban is tagja volt a Hagai Egyezménynek, az Gjabb csatlakozas azonban
lehetdvé teszi az Egyesiilt Kiralysag egyéni megjelolését

A nemzetkozi mintabejelentésnek teljesitenie kell a megjeldlt orszagok helyi kovetelmé-
nyeit, ami annyit jelent, hogy a mintaabrazolasok elkészitésekor a formai kévetelmények
oOsszes valtozatat ki kell elégiteni.

B) A Szellemi Tulajdoni Szévetség (IP Federation, IPF), amely szellemi tulajdoni tigyekben
képviseli az Egyesiilt Kiralysag iparat, arrél adott hirt, hogy elndke, James Horgan irt az
Egyesiilt Kiralysag szellemi tulajdoni miniszterének, Sam Gyimahnak. Levelében Horgan
utalt azokra az elényokre, amelyek az Egyesiilt Kiralysagnak az Egységes Szabadalmi Bi-
résagban (Unified Patent Court, UPC) és az egységes eurdpai szabadalmi rendszerben
(Unitary Patent System, UPS) valo részvételével jarnanak, és hangsulyozta, hogy az IPF
tagjai er6sen tamogatjak azt, hogy az Egyesilt Kirdlysag a lehet6 leghamarabb ratifikalja az
UPC-egyezményt. Ramutatott, hogy ez lehet6vé tenné olyan targyalasok gyors elkezdését,
amelyek jogi alapot biztositananak ahhoz, hogy az Egyesiilt Kiralysag a brexit utan is az
UPC-egyezmény tagja maradhasson.

Az Egyesiilt Kiralysag minden sziikséges torvénykezési lépést megtett az UPC-egyezmény
ratifikaldsdra, a kovetkez6 1épés az hogy az UKIPO ugyanerre kérje a Kiiliigyi és Nemzetko-
z6sségi Hivatalt (Foreign and Commonwealth Office).

Eurépai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent Office, EPO)

A) Az ESZH fellebbezési tandcsai 2017-ben alapos atalakulason mentek keresztiil, aminek
az egyik célja hataskoriik és ezaltal fiiggetlenségiik novelése volt, masrészt hatékonysaguk
fokozasa a szabadalmaztatok és a felszélalok érdekében. Egy 6téves célkitlizés szerint az
tigyek 90%-anak 30 honapon beliili elintézését, valamint a fliggs tigyek szamanak 7000 ala
vald csokkentését kivanjak elérni. Ez nem kis feladat, minthogy 2017 végéig majdnem 9000
fellebbezés volt fiiggében.

Kérdés, hogy ez realis célnak tekinthetd-e; egy masik kérdés, hogy a hatékonysagnak ez
az er6ltetése milyen hatast gyakorol a dontések minéségére.

2017-ben a miszaki fellebbezési tanacsoknal 2798 uj fellebbezést nyujtottak be, ami
2016-hoz viszonyitva 1,8%-os és 2013-hoz viszonyitva 11%-os novekedésnek felel meg, és
a benyujtott fellebbezések szamanak emelkedé iranyzatéra utal. A 2017-ben benyujtott fel-
lebbezések koziil 39% eldvizsgalat utdni és 61% felszolalas utani fellebbezés volt. A felszo-
lalasi fellebbezéseket valamivel gyorsabban lehet elintézni, mert azok atlagosan 35 honapot
vesznek igénybe, szemben az elévizsgdlat utani fellebbezések 42 honapjaval. Mig az tigyek
tobbségének elintézéséhez kett6tdl harom évre van sziikség, vannak mar 2009-ben benyuj-
tott fellebbezések, amelyek még dontésre varnak. Minthogy a fellebbezési eljarasok jelen-
tds hosszusaguak, nem meglepd, hogy 2017 végéig a fiiggd felszdlalasi fellebbezések szama
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5200-ra, mig az el6vizsgalat utani fiiggd fellebbezések szama 3600 f61é nétt. Tovabba, figye-
lembe véve a szabadalmi bejelentések ESZH altali vizsgalati sebességének lathat6 novekedé-
sét, valdszintinek tinik, hogy a benyujtott fellebbezések szama tovabbra is emelkedni fog.

Igy a tandcsok hogyan tervezik csékkenteni a hatranyt?

Els6sorban hatékonysaganak nagyratord, 32%-os novelésével. A cél az, hogy ezt a mun-
kamodszerek javitdsaval, minden egyes miszaki tandacs sajatos célkittizéseivel és a felleb-
bezési eljaras id6beli beosztasa, a dontések szabvanyos szovegének elkészitése és a szobeli
targyaldsok megtervezése megjavitdsanak kombindcidjaval érjék el.

Emellett feliilvizsgaljak a fellebbezési tanacsok eljarasi szabalyait annak érdekében, hogy
noveljék a felek szamara az eljarasok hatékonysagat és elérelathatosagat. Ennek az évnek az
elején az ESZH tanacskozast tartott a feliilvizsgalt szabalyok tervezetér6l. Ennek megfele-
16en a felek akkor kérhetnék az eljards meggyorsitasat, ha ezt bizonyithaté okokkal tudjak
alatamasztani, mig a multban arra volt sziikség, hogy a gyorsitasi kérelem torvényes érdekét
tudjak bizonyitani.

A javasolt mddositott 12(2) szabaly vilagossa teszi, hogy a fellebbezési eljarasok célja a
fellebbezés alatt all6 dontés biroi feliilvizsgalata, és megallapitja, hogy egy fél tigyét azokra
az érvekre és bizonyitékokra kell iranyitani, amelyeken az elséfokt dontés alapult. A feliil-
vizsgalt szabalyok egy uj, ,haromosztatd, sziikiil6 megkozelitést” alkalmaznak, hogy korla-
tozzdk a fellebbezési eljarasokban j érvek bevezetését. Elsd szinten a fellebbezés alapjaként
barmilyen érvet figyelembe vesznek az iigy mddositasdhoz, amely tulterjed azokon a ténye-
ken és bizonyitékokon, amelyeken az elséfoku dontés alapult, és amelyeket a tanacs belatasa
szerint engedélyez [12(4) szabaly]. A masodik szint megszabja, hogy a kezdeti szakasz utan
barmilyen modositast a félnek meg kell indokolnia (13(1) szabaly). A harmadik szinten a
szabalyok eléirjak, hogy az eljaras elérehaladott szakaszdban (példaul a szébeli targyalds
elrendelése utan) egy fél iigyének semmilyen mddositdsa nem vehet$ figyelembe, kivéve
kivételes koriilményeket.

Ezeket a valtozasokat sok bejelentd, szabadalomtulajdonos és felszélalé valdszintleg
orommel udvozli, akik a fellebbezési eljaras fuggése alatt jelenleg jogi és kereskedelmi bi-
zonytalansagnak vannak kitéve. A valtozasok azonban a fellebbezékre is terhet ronak, mert
kezdettdl fogva teljes tigyet kell el6terjeszteniiik nem csupan a fellebbezés okai tekintetében,
hanem az elséfoku eljarasban is, mert a fellebbezés korének tagitasa kés6bb még nehezebb
lesz, ha a javasolt valtoztatasok hatalyba lépnek.

Mig a javasolt szabalyvaltoztatdsok és egyéb rendszabalyok a tandcsok hatékonysaganak
megnovelésére pozitiv [épéseknek tekinthetdk, el kell ismerni, hogy a megnévelt hatékony-
sag 6nmagaban nem lesz elegendé a fiiggd tigyek hatralékanak feldolgozasahoz, ha meg-
tartjak a dontések magas szinvonaldt. Jelenleg a fellebbezési tanacsok teljes 1étszama 202 £6,
ideértve 28 elnokot, 93 muszakilag és 27 jogilag képzett tagot. A tervezett valtoztatasokrol
sz0l6 jelentés elismeri, hogy mind az dllomany, mind a lehetéségek tekintetében jelentds
tovabbi forrasokra van sziikség az elkovetkez6 években ahhoz, hogy a fellebbezési rendszer
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megfelel§ miikodését lehessen biztositani. Ugy tiinik azonban, hogy az 4llomény szdmat
tekintve nem tztek ki sajatos célokat, és rendkiviil kicsi a tandcsokba tjonnan belépdk sza-
mara engedélyezett keret. Ezért némi idére van sziikség ahhoz, hogy a fellebbezési eljarasok
gyorsasagaban észrevehet6 novekedés legyen tapasztalhato.

B) A vizsgalati iranyelvek szokasos évi feliilvizsgalata az ESZH el6vizsgaloi szamadra tovabbi
iranyelveket szolgaltatott a matematikai médszerekre, szaimitégépprogramokra és a mester-
séges intelligenciara (MI) vonatkoz6 talalmanyok szabadalmazhatdsaganak megitéléséhez.
Ez a 2018. évi korszertsitett iranyelv kiillonds fontossaggal bir az MI gyorsan ndvekedd
tertiletét érinté talalmanyok vonatkozdsiban. Az alabbiakban Gsszefoglalast nyujtunk az
MI-taldlmanyokra vonatkozé korszertsitett iranyelvekrol.

Hattérként emlitjiik, hogy a szdmitégéppel megvalositott talalmanyok szabadalmazha-
tésagat hosszu id6 oOta szabalyozta az az altalanos elv, hogy itt egy miiszaki probléma nem
kézenfekvé miszaki megoldasara van sziikség, miként ezt az ESZH fellebbezési tanacsa
megallapitotta a T0641/00 (COMVIK-) déntésben.

Konkrétan az olyan jellemzék, amelyek az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 52(2)
cikkében emlitett szabadalmazdsbdl kizdrdsok valamelyikére iranyulnak, nem tekinthe-
t6k muszakinak, ha hianyzik egy tarsult muszaki hatds. Ilyen kizarast okoz, ha egy MI-
talalmany egyik jellemzdje tisztan matematikai mddszerre vonatkozik. A kitanitds kozeleb-
bi szemiigyre vétele valdszintleg feltarja egy alapjaban véve matematikai modell valamilyen
alakjat. Ezért lehetséges, hogy egy MI-talalmany a szabadalmazasbdl kizartnak tekinthetd
azon az alapon, hogy egy matematikai mddszerre mint olyanra iranyul. Mas szavakkal, egy
MI-talalmanyt az ESZH egy szabadalmi el6vizsgaldja valdszintleg nem miszakinak tekint,
és ezért azt az ESZH vizsgalati osztalya sem itéli szabadalmazhaténak. Az elmalt néhany
év folyaman az osztaly megkisérelte a gyakorlat harmonizalasat annak meghatarozasaban,
hogy mi tekintheté muszaki, illetve nem muszaki jellegtinek, Gjrairva az elévizsgalok irany-
elveit a szamitogéppel megvaldsitott talalmanyok szabadalmazhatdsaganak megallapitasa
tekintetében. A vizsgalati irdnyelvek 2017. évi korszerisitésekor a hangsulyt az informa-
cidatadasra és a felhaszndloi interfészekre helyezték. A korszertsitéskor arra torekedtek,
hogy tovabbi irdnymutatast nytjtsanak azzal kapcsolatban, hogy az ESZH vizsgdlati oszta-
lya mit tekintsen valészintileg miiszakinak és nem muszakinak matematikai médszerek és
MI-taldlmanyok vonatkozasaban.

Az ESZH ,kétakadalyos” megkozelitést alkalmaz. Az elsé akadaly szerint az igényelt
targynak muszaki jelleglinek kell lennie. Ezt azonban a gyakorlatban konnyt teljesiteni pél-
daul mddositva egy gépi algoritmustanitas elvégzésére vonatkozé mddszert szamitogéppel
megvalositott modszerre. A masodik akadaly nehezebb, és a feltalaloi tevékenységhez valo
miszaki hozzajarulast kivant. Az igénypontok azonban miiszaki és nem miiszaki jellemzék
keverékét tartalmazhatjak, és a miiszaki jelleghez hozzdjarulé valamennyi jellemzét figye-
lembe lehet venni. Példdul egy matematikai modszer hozzajarulhat a feltalaloi tevékenység-

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 123

hez, ha egy sajatos miiszaki problémara, mondjuk képfeldolgozasra alkalmazzak. Egy masik
példa szerint a sziikséges miiszaki jelleget ki lehet elégiteni azzal, ha egy eljaras megvaldsi-
tasahoz sajatosan alkalmazott hardvert igényelnek.

Részletesebben targyalva az Uj iranyelveket, azok két vonatkoz¢ irdnyt szolgaltatnak ah-
hoz, hogy matematikai mddszereket magukban foglalé talalmanyokat lehessen igényelni,
elkeriilve a szabadalmazasbol vald lehetséges kizarasokat. Az elsé irany szerint az igény-
pontokat ugy kell korlatozni, hogy azok sajatos miiszaki célra vagy alkalmazasra vonatkoz-
zanak. Ez az irany a T 1227/05 sz. (Infineon-) dontésen alapszik, amely muszaki jellegti-
nek talalt egy sajatos eloszlas szerinti véletlen szamok generaldsara vonatkozé matematikai
modszert, ahol az igénypontot ,,1/f zajnak kitett aramkér numerikus szimulalasara szolgalo,
szamitégéppel megvaldsitott eljarasra korlatoztak”. Ebben az esetben a fellebbezési tandcs
ugy dontott, hogy egy ,,l/f zajtdl fiigg6 dramkor numerikus szimuldldsa” olyan sajatos mi-
szaki cél volt, amelynek eléréséhez hozzajarul az l/f zaj szerinti véletlen szamokat generald
matematikai mddszer.

Az iranyelvek az MI-talalmanyok vonatkozasdban az alabbi konkrét miiszaki alkalmazasi
példakat adjak meg:

- ideghalézat felhasznalasa szivszabalyozo késziilékben rendellenes szivdobogasok ki-

mutatdsara;

- képek, videdk, audio- vagy beszédjelek osztalyozasa alacsony szintii jellemzok alap-

jan, és az ilyen osztalyozok betanitasa, példaul:

a) személyek kimutatasa digitalis képen;

b) forrasok elkiilonitése beszédjelekben;

c) beszédfelismerés, példaul egy beszédinput elkiilonitése egy szovegoutputtol.

Hangsulyozottan emlitjiik meg, hogy szévegdokumentumok osztélyozasa szévegtartal-
muk vonatkozasaban nem tekintheté muszaki, hanem csupan nyelvészeti célnak.

Az iranyelvekben kézolt muszaki célok altalanos példai koziil az aldbbiakat ismertetjiik:

- Konkrét miszaki rendszer/eljaras ellendrzése

a) egy komputeren kiviil, példaul egy rontgenkésziilékben vagy egy acélhtit6 elja-
rasban;
b) egy komputeren beliil, pl. forraskiutalds egy felosztott szamitdsi rendszerben;
- audio-/kép-/videojavitas vagy -elemzés, pl.
a) digitélis képek zajtalanitasa;
b) atvitt digitalis audiojelek mindségének becslése;

- adatdekddolas vagy -stirités atvitelhez és/vagy tarolashoz;

- terheléselosztas optimaliazalasa szamitogép-halozatban;

- miszaki tételek vagy konkrét muszaki eljarasok megfeleléen meghatarozott osztalya

viselkedésének szimuldlasa miszakilag megfelel6 feltételek mellett;

- sajatos muszaki rendszer/eljaras miiszaki tervezése, ideértve az optimalis muszaki pa-

raméterek meghatarozasat.
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Igy valdszintileg miszakinak tekinthetd egy olyan MI-taldlmdny, amely a fenti példa-
kategoriak valamelyikébe esik olyan igénypontokkal, amelyek erre a konkrét célra vannak
korlatozva. Nem teljesen ismert azonban az a konkrét szint, amelyre az igénypontokat kor-
latozni kell, de biztos, hogy ,,egy mtszaki rendszer ellendrzéséhez” szovegti altalanos allitas
az igénypontban nem tekintheté konkrét miszaki célra val6 korlatozasnak, és majdnem
biztos, hogy kifogas ala esik.

Emellett a miiszaki célt elsésorban a matematikai mddszer altal szolgéltatott eredmények
kozvetlen muszaki fontossdga hatarozza meg, nem pedig az adatok inputjanak jellege a ma-
tematikai moédszerben.

A masodik irany egy olyan matematikai modszer sajatos muszaki megvaldsitasanak az
igénylését kivanja, amelyet sajatosan hozzdigazitottak egy konkrét hardverkonfiguraciohoz,
vagy az ESZH szavaival: ,a matematikai modszer kivitelezését a szamitogép belsé miikodé-
sének muszaki jellemz&i motivéljak”

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy valészintileg nem muszakinak tekintik az olyan
MI-algoritmusra vonatkozo igénypontot, amely egymagaban egy matematikai vagy szami-
tasi modellen alapul. Egy alkalmazni kivant mesterséges intelligencia tipusanak — amilyen
egy semleges haldzat, egy tamogatd vektorgép vagy egy gondolkodoé gép — egyszerti leirasa
az igénypontokban valdszintileg nem elegendé az ilyen kifogasok lekiizdéséhez. Az igény-
pont korlatozdsa azonban egy sajatos muszaki célra és/vagy egy sajatos miiszaki kivitele-
zésre muszaki jelleget kolcsénozhet az MI-algoritmusnak, és igy a talalmany az ESZH 4ltal
szabadalmazhaténak tekinthetd.

Minthogy az MI egyre nagyobb mértékben jatszik fontos szerepet tarsadalmunkban,
biztosak lehetiink abban, hogy egyre tobb szabadalmi bejelentés vonatkozik majd MI-
talalmanyokra. A korszerusitett vizsgalati irdnyelvek” tovabbi segitséget nyujtanak annak
megitélésében, hogy az ESZH mit tekint szabadalmazhatdénak.

Az Eurdpai Unié Birésdga (Court of Justice of the European Union, CJEU)

A) A Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (Mitsubishi) v. Duma Forklifts (Duma)-tigyben az Eurdpai
Uni6 Birdsaganak arrdl kellett dontenie, hogy védjegybitorlast képez-e importalt eredeti
arukrol a védjegy eltavolitasa és annak az importalé védjegyével valo helyettesitése.

A felperes Mitsubishi tulajdonosa a MITSUBISHI benelux és eurdpai védjegyeknek és a
jol ismert harompontos csillagmintanak. Az alperesek, a Duma és annak egyik leanyval-
lalata eredeti Mitsubishi emel6villas targoncakat vasaroltak az Eurdpai Gazdasagi Kozos-
ségen (EGK) kiviil, és azokat az Eurdpai Gazdasagi Kozosségbe importaltak. Ezek egy ré-
szét MITSUBISHI védjeggyel arusitottdk. Egy masik részitket kozraktari vamolasi eljarasnak
vetették ala, ahol eltavolitottak az Osszes MITSUBISHI védjegyet, elvégezték a sziikséges al-
kalmazasokat, hogy megfeleljenek az EU-szabvanyoknak, és eltdvolitottak a cimkéket és a

"o

sorszamokat is. Ezutan az alperes védjegyeit erésitették az emeldvillas targoncakra, majd
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kivontak azokat a kozraktari vameljarasbol, és eladtak az EU-ban és az Eurdpai Gazdasagi
Koz6sség fennmarado részében.

A Briisszeli Fellebbezési Birosag megallapitotta, hogy az alperesek védjegybitorlast ko-
vettek el, mert a MITSUBISHI védjegyekkel ellatott eredeti arukat arusitottak. A fennmara-
do tigyekben - amikor az eredeti védjegyeket eltavolitottdk, és azok helyett 4j védjegyeket
helyeztek fel — a birosag az eljarast felfiiggesztette, és a kovetkez6 kérdéseket intézte az EU
Birésagahoz.

1. a) A2008/95sz.iranyelv 5. cikke és a 207/2009 sz. tandcsi rendelet 9. cikke vonatko-
zik-e a védjegytulajdonosnak arra a jogara, hogy ellenezze egy harmadik fél olyan
eljarasat, ahol a védjegytulajdonos hozzdjarulasa nélkiil eltavolitja a védjeggyel
azonos valamennyi jelzést, amelyeket az drukon alkalmaztak (védjegytelenités)
olyan esetben, amikor a vonatkozé arukat korabban sohasem arusitottdk az
EGK-n beliil, azokat druként kozraktari vamkezelésnek veti ala, ahol a harmadik
tél altali védjegy-eltavolitas azzal a céllal torténik, hogy ezeket az arukat az Euré-
pai Gazdasagi Kozosségen beliil helyezzék piacra vagy oda importaljak?

b) Befolyasolja-e a fenti a) kérdésre adott vélaszt, ha ezeknek az aruknak az impor-
talasa vagy piacra vitele az Eurdpai Gazdasagi Kozosségen beliil harmadik fél
altal az altala felhelyezett sajat megkiilonboztetd jelzésével (védjegytelenitéssel)
torténik?

2. Befolyasolja-e az els6 kérdésre adott valaszt az, ha az igy importalt vagy piacra helye-
zett arukat kiilsé megjelenésiik vagy mintajuk alapjan a vonatkozo atlagos fogyasztok
még mindig tgy azonositjak, mintha a védjegytulajdonostdl szirmaznanak?

2018. aprilis 28-an adott véleményében M. Campos Sinchez-Bordona féjelentéstevo azt
javasolta, hogy a birdsag jusson arra a végkovetkeztetésre, hogy a védjegytelenités és az azt
kovetd, masik védjeggyel vald ellatas nem képez védjegybitorlast. Minthogy az aruk még
nincsenek szabad forgalomban a belsé piacon, az tigyet ugyanolyan moédon kell megitélni,
mint olyan aruknak az importélasat, amelyeknek a védjegyét kilfoldon tavolitottak el. A
védjegy-eltavolitast nem lehet olyan ,haszndlatnak” mindsiteni, amely a védjegytulajdonos
szamdra van fenntartva. A tagallamok azonban a tisztességes verseny oltalmanak a szaba-
lyait alkalmazhatndk az ilyen gyakorlatra.

A CJEU mindkét kérdéssel egyiitt foglalkozott, és azokat az alabbi mddon valaszolta
meg:

»A 2008/95/EC iranyelv 5. cikkét és a 207/2009 tanacsi rendelet 9. cikkét ugy
kell értelmezni, hogy azt jelentik, miszerint egy védjegy tulajdonosa jogosult
szembehelyezkedni egy harmadik féllel, aki az 6 hozzdjarulasa nélkiil eltavo-
lit minden ezzel a védjeggyel azonos jelzést, és a vamraktarban tdrolt termé-
kekre mds jelzést erdsit fel azzal a céllal, hogy azokat az EGK-ba importdlja
vagy ott eladja, ahol azokat még sohasem arusitottak”
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Ervelésének aldtdmasztdséra a birdsag jol ismert esetjogéra tdmaszkodott a védjegyek
funkcidival kapcsolatban (eredetfunkcid, mindségfunkeio, hirdetési funkecid, beruhazasi
funkcid). Ezek a funkciok meggyengiilnének, ha a védjegytulajdonos nem tartand meg a
jogat védjegyeinek hasznalatahoz, amikor aruit el§szor viszi a piacra. Emellett az alperesek
cselekedetei nem egyeztethet6k dssze a védjegyoltalom azon céljaval, hogy ,,zavartalan ver-
senyt” biztositson.

Ezutan roviden 6sszefoglaljuk a CJEU dontésének 44., 46. és 47. pontjat.

44. Az eredetjelz6 funkcidval kapcsolatban a birdsag egy 2014. évi dontésére
utalt, amelyben mar megéllapitotta, hogy egy harmadik fél minden olyan cse-
lekedete, amely meggatolja egy lajstromozott védjegy tulajdonosat egy vagy
tobb tagallamban abban, hogy ellendrizhesse ezt a védjegyet viselé aruknak
az elsé piacra vitelét az EGK-ban, aldaknazza a védjegy lényeges funkcidjat.
46. A védjeggyel azonos jelzések eltavolitasa és 1j jelzések felerdsitése az
arukra megakadalyozza a védjegytulajdonost abban, hogy képes legyen fo-
gyasztokat megtartani druinak mindségével. ... Emellett az ilyen cselekedetek
megfosztjak a védjegytulajdonost annak lehetdségétdl, hogy aruit az EGK-
ban elészor helyezve piacra megkapja ezt a védjegyet visel6 druinak és beru-
hdzasdnak gazdasagi értékét.

47. A védjegytulajdonos megfosztasa attdl a jogatol, hogy ellenérizze a véd-
jeggyel ellatott aruk elsé piacra helyezését az EGK-ban és a védjegy funkcioi-
nak karos befolyasolasa a védjegy eltavolitasaval az arukrol egy harmadik fél
altal, majd 4j jelzések felerdsitése a védjegytulajdonos hozzajarulasa nélkil
azzal a céllal, hogy ezeket az arukat az EGK-ban piacra vigyék és igy megke-
riljék a tulajdonos jogat a védjegyét visel6 aruk importalasdra: mindez ellen-
kezik a zavartalan verseny biztositasanak céljaval.

A végzés megiéllapitja, hogy a ,,hasznalat” kifejezést tdgan kell értelmezni. Ennek megfe-
lel6en az alperes cselekedetei az esetjog alapjan gazdasagi elénnyel jard kereskedelmi tevé-
kenységnek mindsiilnek, és az esetjog értelmében a végzés 48. pontja szerint kereskedelmi
haszndlatnak tekinthet6k.

Mellékes volt, hogy a védjegyek eltavolitasat a vaimraktarban végezték, mert az drukat az
EGK-ban val6 szabad forgalmazas céljara szabaditottdk fel.

A CJEU tehat kiterjesztette a védjegyoltalmat, mert megallapitotta, hogy az importere-
detll aruk védjegytdl valdo megfosztasa és 1j jelzéssel valo ellatdsa védjegybitorlasnak mi-
ndsiil.

B) A CJEU 2018. marcius 8-an hozott dontést abban a sokat vitatott kérdésben, hogy egy

termék olyan megjelenése, amelyet csupan miiszaki funkcidja diktdl, milyen kortilmények
kozott védhetd lajstromozott kozosségi mintaként.
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A felperes azt dllitotta, hogy bitoroljak kiilonb6zé eurdpai unids mintdit, amelyek kii-
16nbo6z6 alakokban védtek hegesztésre szolgald un. kozpontositod szogeket (lasd az alabbi
abrakat).

A felperes kifogasolta, hogy az alperes hasonl6 termékeket forgalmaz. Az alperes viszont
azzal érvelt, hogy az allitélag bitorlé mintak kizarélag olyan jellemz6ket mutatnak, amelye-
ket csak a targy muszaki funkcidja diktal, és ezért a mintatérvény alapjan azok nem védhe-
tok. Ilyen okokra hivatkozva az alperes ellenkérelmet nyujtott be annak érdekében, hogy a
felperes lajstromozott kozosségi mintait nyilvanitsak érvénytelennek.

Els6 fokon a Diisseldorfi Kertileti Birdsag (Landgericht) egyetértett az alperes érveivel,
és elutasitotta a felperes keresetét, aki e dontés ellen a Diisseldorfi Keriileti Felsébirosag-
nél (Oberlandesgericht) nyujtott be fellebbezést. Ez a birdsdg ramutatott, hogy az esetjog-
ban és a jogi irodalomban eltéré megkozelitések talalhatok, és arra kérte a CJEU-t, hogy
kozolje: milyen kortilmények kozott kell kizarni a kozosségi mintaoltalombdl egy olyan
mintat, amely kizardlag a miiszaki funkci6 altal diktalt jellemzékkel rendelkezik, és ezt
a kérdést milyen szempontbol kell vizsgalni. Mostanaig Eur6paban nagyon ellentmondé
volt az esetjog.

A kérdés vizsgalatanal a 6/2002 sz. tanacsi rendelet (a kozosségi mintakrol) 8. pontja-
bdl kell kiindulni. E rendelet szerint egy kozosségi minta nem engedélyezhetd egy termék
olyan megjelenési jellemzdire, amelyeket csupan annak mtszaki funkcidja diktal. Azok a
kovetelmények, amelyeket ennél a vizsgalatnal alkalmazni kell, szamos ellentmondé vita
targyat képezték. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy egy termék alakjat mikor diktaljak
csupan miiszaki célok, Németorszagban, valamint szimos egyéb EU-tagorszagban az ural-
kod¢ vélemény az volt, hogy a mintaoltalmat csak akkor kell kizarni, ha nem léteznek olyan
alternativ mintak, amelyek ugyanazt a miiszaki funkciot toltik be (,,alaksokféleség-elmé-
let”). Minthogy a legtobb esetben valamilyen lehetéség van termékek eltérd kialakitdsara
ugy, hogy azok azonos miiszaki hatast eredményezzenek, ez a megkozelités csak nagyon
ritka esetekben eredményezte a mintaoltalom kizarasat. Ezzel szemben az ellentétes nézet
elutasitotta a mintaoltalmat, ha a vizsgalt jellemzéket csupan miiszaki okok miatt vélasztot-
tak anélkiil, hogy sulyt helyeztek volna esztétikai szempontokra (,,esztétikai megfontolasok
nélkiili proba”).
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A CJEU dontésével egyértelmtien elutasitotta az elsé megkozelitést. A kozdsségi minta-
oltalmat meg kell tagadni, ha a termék megjelenésének jellemzdi kizarélag mtiszaki meg-
fontolasbdl erednek olyan esztétikai okok nélkiil, amelyek a termék vizualis megjelenésé-
ben jatszanak szerepet. Azt a kérdést, hogy léteznek-e olyan alternativ mintak, amelyek
ugyanehhez a muszaki hatashoz vezethetnek, a birdsag mellékesnek tekintette. Az ellentétes
nézet lehetévé tenné egy bejelentd szamadra, hogy erre a termékre minden miiszaki minta-
alternativat lajstromoztasson, és ilyen médon olyan oltalmi szintet nyerjen, amely azonos a
szabadalmi oltalommal anélkiil, hogy a szabadalmi torvény altal el6irt jogi kovetelménye-
ket kielégitené.

Azt a kérdést, hogy egy jellemz6t csupan muszaki funkeié diktal-e, nem lehet egy targyi-
lagos megfigyelé szempontjabol meghatdrozni. Minden vonatkoz6 targyilagos kortilményt
altalanosan fel kell becsiilni, kiilonosen az objektiv koriilményeket azon okokkal kapcso-
latban, amelyek a vonatkozé termék megjelenési vonasainak a kivalasztasat diktaltak, vagy
pedig vizsgalni kell olyan alternativ mintak létezését, amelyek ugyanazt a muszaki funkciot
toltik be.

A CJEU dontése eldsegiti a korabban Eurdpéban ezen a teriileten meglevd {itk6z6 néze-
tek rendbetételét. Osszehasonlitva a védjegytorvény fejlédésével, a dontés egyértelmdi el-
hatdrolast eredményez egy termék mintdjanak oltalma és azon miiszaki jellemzdk kozott,
amelyeket oltalmazni lehet szabadalmi joggal. Tovabba ez a dontés nagy valészintiséggel
szamos megjelenési jellemz6 kizarasahoz vezet majd azok miszaki célja miatt, amelyek
mostanaig szamos europai orszagban elérheték voltak mintaoltalom szamara. Jogi bizony-
talansdg maradt fenn azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy egy termék megjelenését milyen
korilmények kozott kell olyannak tekinteni, amely nem esztétikai megfontoldsokbdl ered.

Az Eurdpai Unié Torvényszéke (General Court, GC)

A La Mafia Franchises SL (La Mafia) v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO)-
perben a GC elutasitott egy fellebbezést az ellen, hogy az olasz kormany kérésére az EUIPO
megvonta a LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (A mafhia asztalhoz il) védjegyet (lasd az
abrat), amelynek az uralkodo eleme a ,La Mafia” kifejezés. A védjegyet a 25. aruosztalyban
ruhdzati cikkekre és labbelikre, a 35. druosztalyban tzleti szolgaltatasokra, ideértve fran-
chise-szolgaltatasokat is, valamint étel- és italszolgaltatasokra lajstromoztak.
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La -

SE SIENTA A LA MESA

A védjegyet az EUIPO kozfelfogas-ellenesnek és az erkolcs elfogadott elveivel ellentétes-
nek taldlta, mert a ,Mafia” szdelem egy blintigyi szervezetre vonatkozik.

Fellebbezésében a spanyol La Mafia bejelentd azt allitotta, hogy a kifogasolt védjegyet,
ha egészében tekintik (ideértve az utalast egy asztalhoz vald leiilésre), ugy lehetett volna
felfogni, ,,mint egy parodiatipust vagy mint utalast a Godfather (Keresztapa) filmsorozatra’,
nem pedig e blinszovetkezetet segitd vagy timogaté szandék kifejezésének. Konkrétabban,
figyelembe véve az igényelt termékeket és szolgaltatasokat, a bejelentd fenntartotta azt a vé-
leményét, hogy ,,a megtamadott védjegyet azért lajstromoztattak, hogy egy olyan étterem-
lancot jeldljenek meg, amelynek a témaja nem egy blinszovetkezetre, hanem a Keresztapa
filmsorozatra vonatkozik, kiilondsen az ezekben a filmekben abrazolt csaladi és szovetségi
értékekre”. A ,Mafia” sz6t tartalmazo egyéb védjegyeket mar engedélyeztek és felhasznéltak
hasonlé célokra.

A GC azonban elutasitotta ezeket az érveket. Els6sorban arra mutatott ra, hogy amikor
a207/2009 (most 1001/2016) sz. EU-rendelet 7(1)(f) cikke alapjan torténé elutasitast vizs-
galjak:

.. figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az ilyen alapon elutasitott jelzések
nemcsak azt a kdzosséget botrankoztatjak meg, amelynek a jelzés altal meg-
jelolt aruk és szolgaltatasok szanva vannak, hanem mas személyeket is, akik
mindennapi életitkben fognak talalkozni ezzel a jelzéssel”

A birdsag azt is hangsulyozta, hogy a 7(1)(f) cikkre tekintettel ,,figyelembe kell venni az
EU valamennyi tagallamanak és kiilonosen az olyan egyéni tagallamoknak a kériilményeit,
amelyek valdszintileg befolydsoljak ezekben az dllamokban a vonatkozé kozonség felfoga-
sat” — nevezetesen Olaszorszagot, minthogy a széban forgd blinszovetkezet Sziciliabdl, Dél-
Italiabol szarmazik.

Ilyen okok miatt a birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a ,La Mafia széelem a meg-
tamadott védjegyben egy olyan blinszovetkezet nevére emlékezteti a vonatkozé kozonséget,

amely a kozérdek kiilonosen komoly megsértéséért felelds”, és hogy a szerelemre valé utalds
(a vOros rozsa) és a ,,kozos étkezés eszméje” (a ,,se scienta a la mesa” szavak) ,,dltalanosan
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pozitiv képet adnak a maffia tevékenységérol, ezaltal bagatellizélva ennek a szervezetnek a
buniigyi tevékenységét’, ami nyilvanvaléan szemben all a kozérdekkel.

A GC elutasitotta azt a fellebbezési okot is, amely a védjegynek Olaszorszagban vagy mas
allamokban val¢ lajstromozasara vonatkozik a ,Mafia” sz6 felhasznaldsaval. Ilyen vonatko-
zasban a GC hangsulyozta, hogy ,,6t nem koétik mas allamokban hozott doéntések — bar azo-
kat figyelembe veheti —, még ha azokat EU-szinten harmonizalt nemzeti térvények alapjan
hoztak is”

India

A) A Delhi Felsébirdsag (Delhi High Court, DHC) 2018. aprilis 11-én itélkezett a Nuziveedu
v. Monsanto-tigyben, megallapitva, hogy érvénytelen a Monsanto egyik fontos szabadalma,
amely kozvetve az igen sikeres Bollgard II gyapotmagvaltozatot védi. Maga a szabadalmi
igénypont azonban egy sajatos baktérium kivélasztott szekvencidjara vonatkozik a novény
genomjanak egy sajatos helyén, aminek révén egy flizids protein sajatos tipusa keletkezik.
A gyakorlatban ez a protein hatranyosan befolyasol olyan kartevéket, amelyek gyakran ta-
madjidk meg a gyapotnovényt.

A DHC a szabadalmat a szabadalmi torvény 3(j) cikke alapjan érvénytelennek nyilvani-
totta. A 3(j) cikk szerint nem szabadalmazhatok ,,a névények és allatok vagy azok barmi-
lyen része, kivéve a mikroorganizmusokat, de ideértve a magvakat, valtozatokat és fajtakat,
valamint a novények és allatok eldallitasara vagy szaporitasara szolgalo, 1ényegileg biologiai
eljarasokat”. A birdsag megallapitotta, hogy a szabadalom altal védett targy ,,lényegileg bio-
légiai eljaras”, és ezért nem szabadalmazhato.

Ez a birdsagi dontés killonosen fontos, mert altalanos gyakorlat volt az agrobioldgiai
iparban kulcsfontossagu genetikai anyagot gy védeni, hogy azt a Monsanto altal fentebb
ismertetett megkozelitéssel igényelték, megkeriilve a 3(j) cikk rendelkezéseit. Ez a stratégia
lehet6vé tette a szabadalmi bejelent6k szamara, hogy hasonlé helyzetekben azzal érveljenek:
az igénypontok nem iranyulnak névényekre és dllatokra vagy azok barmilyen részére, ide-
értve a magvakat, valtozatokat és fajtakat, valamint lényegileg bioldgiai eljarasokat azok el6-
allitasara. Ehelyett az igénypontok mikroorganizmusokra iranyulnak, amelyek nincsenek
kizarva a szabadalmazhaté talalmdanyok korébdl. A jelen birdsagi dontés fényében azonban
ez a stratégia nem fog miikédni az agrobiotechnolégiai ipar hasonld jellegii ,,talalmanyai”
esetében.

A Monsanto az Indiai Legfels6bb Birdsagnal nyujtott be fellebbezést a DHC dontése
ellen.
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B) A piros talpu cipdket el8szor védjegyeztetd Christian Louboutin védjegybitorlasért bepe-
relte a Delhi Fels6birdsagnal az indiai Abubaker & Ors. (A&O) villalatot, amely hasonlé pi-
ros talpakkal arusitott néi cipéket. A DHC elutasitotta Louboutin keresetét, arra hivatkoz-
va, hogy az indiai védjegytorvény tiltja egyetlen szinnek a védjegyként valo lajstromozasit.
Itt megjegyezziik, hogy egy Louboutin altal Hollandiaban inditott szabadalombitorlasi
perben a Hagai Kertileti Birdsag elozetes dontést kért a CJEU-tol. Az tigyben a CJEU f6ta-
ndcsnoka, Spunar elsé véleményében, amelyet 2017. juniusban adott, arra kévetkeztetett,
hogy a védjegyiranyelv értelmezése alapjan Louboutin piros cipétalpat ,,alak”-nak lehet
tekinteni, és igy az nem szabadalmazhatd. Az ligyet azonban a nagytanacs elé utaltdk, és
a szobeli targyalast Ujra megnyitottak, ezért Spunarnak 4j véleményt kellett adnia. 2018.
februarban, masodik véleményében Spunar fenntartotta korabbi nézetét, kifejtve, hogy
Louboutin védjegye az druk alakjabol all, és ennek az alaknak a vonatkozasaban kér ol-
talmat, nem pedig 6nmagaban egy szinvédjegyre (lasd e folydirat 2018. juniusi szamanak
80-81. oldalat).

Itt arra is hivatkozunk, hogy a DHC egy korabbi dontésében megallapitotta, hogy
Louboutin ,,piros cip6talpa” jol ismert védjegy.

A Louboutin altal a DHC el6tt inditott Gjabb bitorlasi perben a felperes keresetét az alabbi

f6 érvekkel tamasztotta ald.

- O atulajdonosa a RED SOLE (piros cipStalp) védjegynek a 25., a 3. és a 14. druosztaly-
ban.

— Annak ellenére, hogy az indiai védjegytorvény 9(1)(a) és 9(1)(b) cikke tiltja egyetlen
szinnek a védjegyként vald lajstromozasat, a 9(1) cikk kimondja, hogy a lajstromozast
nem kell elutasitani, ha a védjegy hasznalat kovetkeztében megkiilonboztetSképes-
ségre tett szert.

- A védjegytorvény 31. cikke szerint megkiilonboztetSképességre lehet szert tenni a
védjegy hasznélata révén akkor is, ha a lajstromozas idépontjaban a védjegy még nem
rendelkezett megkiilonboztetSképességgel.

- Louboutin hivatkozott egy amerikai fellebbezés soran hozott birdsagi dontésre a
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.-tigyben, valamint a DHC egyesbirdjanak a
Louboutin Sas v. Mr. Pawan Kumar Ors.-iigyben 2016-ban hozott dontésére annak
alatdmasztdsa végett, hogy egyetlen szin is oltalmazhaté és elismerhetd védjegyként.

A DHC, miutdn meghallgatta Louboutint, elutasitotta fellebbezését a kévetkezé £6 indo-

kok alapjan:

- Azindiai védjegytorvény 2(m) cikke kategorikusan a ,,szinek kombindcidja” kifejezést
haszndlja. Igy egyetlen szin nem minésiilhet védjegynek.

- Az az érv, hogy a védjegy megérdemli az oltalmat, mert hasznalat révén megkiilon-
boztetOképességre tett szert, nem fogadhato el, mert erre csak akkor lehetne hivat-
kozni, ha a felperes altal sajat kizarélagos tulajdonanak mondott piros szin egyaltalan
alkalmas lenne ,,jelzésként” és igy ,védjegyként” val6 hasznalatra.
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- Azalperesek cip6 talpan alkalmazott piros szint nem védjegyként hasznaljak, és igy a
felperes nem jogosult az alperesek termékének ilyen jellege alapjan keresetet inditani
egyszertien arra hivatkozva, hogy a felperes tulajdonosa az altala eladott néi cipék
talpan alkalmazott piros szinre vonatkozo védjegynek.

- A felperes dltal emlitett Qualitex Co.-iigyben hozott itélet az amerikai védjegytor-
vényen alapszik, amely nem tiltja egyetlen szinnek a védjegyként valé alkalmazasat.
A felperes altal hivatkozott indiai {igy sem tekinthetd a per targyat képezé tigyben
mérvadonak, mert az nem veszi figyelembe az indiai védjegytorvény 2(m) cikkét, és
feliilbiralja a védjegytorvény 30(2)(a) cikkét.

A fentiekre tekintettel a birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy még ha a felperes pa-
naszat helytallonak tekintik is, nem jogosult védjegybitorlas alapjan biréi intézkedést igé-
nyelni, mert egyrészt a per nem tartalmaz alapot jogi intézkedésre, masrészt egyetlen szin-
nek a hasznalata nem mindsithetd védjegynek a torvény 2(m) és 2(zb) cikke szerint. Ezért a
birésag 2018. junius 25-én elutasitotta a felperes keresetét.

C) A Ferrero Spa (Ferrero) bitorlasi pert inditott két indiai csokoladéimportér ellen, akik
olyan csokolddékat drusitottak, amelyek a FERRERO ROCHER védjegy csomagolasi formajat
hasznaltak.

Az egyik importdr birosdgon kiviil megegyezett a Ferrerdval, mig a masik folytatta a bi-
torlé csokoladék drusitasat.

Minthogy a FERRERO ROCHER védjegyet Indidban 2004-ben jol ismertnek nyilvanitottak,
a birdsag ugy dontott, hogy a Ferrero komoly goodwill- és hirnévveszteséget szenvedett, és
ezért a bitorlot kozel fél milli6 forintnak megfelel$ kartérités fizetésére kotelezte.

Irdn

A Ducati Motor Holding SpA. (Ducati) 1996-ban lajstromoztatta Iranban a DUCATI védje-
gyeta 3., 9., 18., 25. és 28. aruosztalyban.

A Ducati tudomasara jutott, hogy Abbas Shah-abadi az Irani Védjegyhivatalnal kérelmez-
te a DUCATI védjegy lajstromozasat a 7., 9., 12. és 35. aruosztalyban. A Ducati felszélalt e
védjegybejelentés ellen a kovetkez tényekre hivatkozva:

- avédjegyek kozotti teljes hasonldsag;

- aDUCATI védjegy korabbi lajstromozasa a 3., 9., 18., 25. és 28. aruosztalyban; és

- az Uj DUCATI védjegy lajstromozasa ellentmondana az irani védjegytorvénynek és a

nemzetkozi egyezményeknek.

A védjegyhivatal a felszolalds tanulmanyozasa utan a Ducati javara dontétt, és a megta-
madott védjegybejelentést torolte a lajstrombol.
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Izrael

A Takeda 145 996 sz. szabadalma a gyomorfekélygatld dexlansoprazolra, e s6 kiilonb6zé
kristalyos alakjaira, azokat tartalmazo6 gyogyaszati készitményekre, valamint gyomorfekély-
kezelési vagy -megel6zési modszerekre vonatkozik.

Miutan sikeresen kapott forgalmazasi engedélyt a DEXILANT™-ra (dexlansoprazol),
amely R-enantiomere a lansoprazolnak, oltalmiid-hosszabbitast kért az Izraeli Szabadalmi
Hivatalnal, amelynek helyettes fdelévizsgaldja 2016. junius 30-an elutasitotta a kérést azon
az alapon, hogy a dexlansoprazol nem az elsé jovahagyott orvosi felhasznalasa a hatéanyag-
nak Izraelben, mert ugyanennek a hatéanyagnak az orvosi felhasznaldsat korabban mar
lajstromoztak.

2016. augusztus 28-ivalaszdban a Takeda elismerte, hogya racém elegybél allé lansoprazol
magaban foglalja a dexlansoprazol R-enantiomerjét, azonban az R-enantiomert nem lehet
elkiiloniteni a racém elegybdl, mert maguk a kristalyok ugyanabban a racsban tartalmaz-
zak a jobbra és balra forgat6 enantiomereket egy 4j komplexet alkotva, amely kiilonbozik a
kiil6nallé enantiomerektdl.

A Takeda el6adta, hogy a kordbban lajstromozott lansoprazol igy nem egy racém elegy,
hanem egy racém vegyiilet, aminek kovetkeztében a dexlansoprazolkristalyok lényegesen
kiillonboznek a lansoprazolkristalyoktol, és ezért Uj gyogyszerként lajstromozhatok.

A Takeda kiilonbséget tett a racém elegyek és a racém vegyiiletek kozott, utalva a Mitchell
AG ,,Racém gybgyszerek: racém elegy, racém vegyiilet vagy pszeudoracemdt? c. cikkére, amely
a J. Pharm Pharmceut Sci c. folyoirat 1998. évi 1. szamanak 8-12. oldalan jelent meg.

A helyettes f8elovizsgalo 2016. oktober 27-én ugy értette a Takeda érvelését, hogy az azt
hangstlyozza, miszerint az enantiomer hatdsosabb, mint a racém elegy, és elutasitotta az
oltalmi id6 hosszabbitasara iranyuld kérelmet, idézve a hivatal el6z6 igazgatojanak, Meir
Noamnak egy 2009. februar 3-i dontését az Unipharm v. Lundbeck-tigyben, amely eluta-
sitott egy cipralexre vonatkozd oltalmidd-hosszabbitasi kérelmet, megallapitva, hogy az
enantiomernek a racém elegyhez viszonyitott nagyobb hatékonysaga szabadalmazhatdsa-
got eredményezett ugyan, de nem szolgaltatott 4j anyagot ahhoz, hogy egy alapszabadalmat
alkalmassd tegyen oltalmiid-hosszabbitdsra.

2016. november 24-én a Takeda a dontés ellen a szabadalmi igazgaténal nyujtott be fel-
lebbezést, megismételve azokat az érveket, amelyeket mar elutasitottak. Ezutdn Asa Kling
igazgato elfogadta azt az érvet, hogy az enantiomer nem taldlhaté meg a racém vegyiiletben,
és2017. februdr 12-én engedélyezte a szabadalom oltalmi idejének 959 nappal, 2023. januar
30-ig torténé meghosszabbitdsat.

Dontésének 24-26. bekezdésében Kling igazgatd a kovetkezé megallapitast tette:
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~Meggybztek, hogy a lansoprazol az enantiomerek egy vegyiilete, és nem
lehetséges a dexlansoprazolt elkiiloniteni a racém vegyiiletbdl, ellentétben
az Unipharm v. Lundbeck-tgybeli dolgok dllasaval, ahol a racém elegyet
enantiomerekre lehetett elkiiloniteni.

Ahol a viszonylagos hatékonysag eltér, a Takeda allitdsa szerint a lansoprazol
nem egy racém elegy, hanem az enantiomerek eloszlanak a kristalyszerkezet-
ben, és az R-enantiomert nem lehet elkiiloniteni.”

2017. méjus 25-én az Izraeli Iparosok Szovetsége felszolalt az ex parte dontés ellen az 1967.
évi izraeli szabadalmi torvény 64b(a) cikke alapjan, a kovetkez6 okokra hivatkozva:

- A szabadalmi oltalmiid6-hosszabbitas alapjat képez6 orvosi formuldnak a lajstromo-
zésa a hatéanyagnak nem az els6 lajstromozasa volt, ellentétben a torvény 6d(3) cik-
kével.

- A Takeda jelentés tényeket eltitkolt a szabadalmi hivatal elétt. Igy a szabadalmi
oltalmiid6-hosszabbitasi kérelem fertézve volt tisztességtelen magatartassal, ellentét-
ben a torvény 64b(1) cikkével.

A felszolalokat Menachem Kaftori professzor 2017. majus 24-én kelt szakvéleménye ta-
masztotta ald. Ez a szakvélemény megallapitja, hogy egy racém vegyiiletet tartalmazo
gyogyszer lajstromozasa utan az enantiomer nem mindsithetd 4j vegyiiletnek. Tovadbba az
enantiomerek hatékonysaga kiilon tekintve, vagy a racém elegy részeként nem mérvado an-
nak a problémanak a megvélaszoldsakor, hogy a kérdéses kérelem Izraelben az els6 gydgya-
szati alkalmazasra vonatkozik-e.

A Takeda megismételte a Kling igazgat6 elott kordbban elmondott érveit, és beterjesztett
egy szakvéleményt, amelyet Avi Bino professzor 2017. szeptember 19-én készitett. Az tigyet
a hivatal vj igazgatoja, Ofir Alon vette at, aki mindkét felet és azok szakértéit is meghallgatta,
és ezt kovetden dontott a felszolalok javara, mert egyértelmi megallapitast nyert, hogy egy
enantiomer utdn egy racemat nem tekinthet6 4j gydgyszernek, minthogy alapvetéen benne
foglaltatik az enantiomer.

A fentiek megtargyalasdnak fényében Alon igazgatd 2018. majus 24-én helyt adott a
felszolalasnak, és torolte a szabadalom oltalmi idejének meghosszabbitésat. A Takeddnak
150 000 ILS koltséget és 100 000 ILS jogi koltséget kellett megfizetnie az Izraeli Iparosok
Szovetségének.

Japdn
A felperes tulajdonosa a 3 310 301 sz., ,Kozbensé termékek D-vitamin szintéziséhez és

szteroidszarmazékok, valamint eljaras azok eléallitdsara” cimu japan szabadalomnak. A
szabadalmazott eljaras alkalmas maxacalcitol elédllitasara. Ez a vegyiilet hatékony kompo-
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nense a keratoma elleni gyégyszereknek. Az alperes importalt és drusitott olyan gydégysze-
reket, amelyek Japanban tartalmaztak maxacalcitolt (a vadolt termékek).

A maxacalcitolt el6allité eljaras vadolt terméke kielégitette a szabadalom igénypontjaiban
emlitett Osszes jellemz6t, kivéve a kiindulasi anyagban és a kozbens6 anyagban levé D-vi-
tamin szerkezetiizomer-tipusat. A kiindulasi anyag és a kozbensé anyag a szabadalmazott
eljarasban cisztipust volt, mig ugyanezek a vadolt eljarasban transztipustuak voltak, és a
vadolt eljards a transzbol cisszé vald atalakitas kiegészit$ 1épését foglalja magaban.

A szabadalom leirasa nem tartalmaz ismertetést a transztipusu D-vitamin szerkezet kiin-
duldsi vagy kozbens6 anyagarol.

A felperes azt kérte, hogy az alperesek hagyjak abba a vadolt termékek importalasat,
eladdsat és eladasra valo felkinaldsat, és semmisitsék meg a vadolt termékek készleteit. A
felperes az ekvivalensek tana alapjan azt allitotta, hogy a vadolt eljaras ekvivalens a szaba-
dalmazott eljarassal, és igy a szabadalmazott eljaras muszaki oltalmi kore ala esik.

A Tokiéi Keriileti Birdsag helyt adott a felperes kérelmének, és a Szellemi Tulajdoni Fel-
s6birdsag fenntartotta a kertileti birosag dontését. Az alperesek (a fellebbez8k) egy végsé
fellebbezést nyujtottak be a legfels6bb birdsagnal.

A fellebbez6k megerdésitették, hogy a vadolt eljaras nem volt ekvivalens a szabadalmazott
eljarassal, mert van egy sajatos koriilmény, nevezetesen az a tény, hogy a vadolt eljaras szan-
dékosan ki volt zarva a szabadalmazasi eljarasban a szabadalmazott eljarasbdl, vagyis nem
teljesiilt az ekvivalensek tandnak 5. kovetelménye (lasd alabb). A fellebbezdk azzal érveltek,
hogy a szabadalmas, vagyis az els6 targyalas felperese konnyen felismerhette a vadolt elja-
rast a szabadalmazott eljarasra vonatkozo szabadalmi bejelentés benyujtasanak idépontja-
ban, és igy meg kell erésiteni, hogy fennforog egy sajatos koriilmény.

A {6 kérdés az, hogy van-e egy sajatos koriilmény, nevezetesen az a tény, hogy a vadolt el-
jaras szandékosan ki volt zarva a szabadalmazasi eljarasban a szabadalmazott eljards igény-
pontjabol. A legfelsébb birdsag ugyanis 1998-ban meghatarozta, hogy milyen kovetelmé-
nyek mellett lehet bitorlast megallapitani az ekvivalenciatan alapjan. Ezek a kovetelmények
a kovetkezok:

1. A kulonbség nem lényeges része a szabadalmazott talalmanynak.

2. Még ha van is kiilonbség, a talalmany céljat el lehet érni, és ugyanazt a funkciot és

hatast lehet megkapni.

3. Egy szakember a vadolt termék eldéllitasa vagy a vadolt eljaras megvaldsitasa idején

konnyen fel tudta ismerni az ilyen helyettesitést.

4. A vadolt termék/eljaras a szabadalmi bejelentés benyujtasanak idején nem tartozott

a technika alldsahoz, és egy szakember a szabadalmi bejelentés benyujtasanak id6-
pontjdban nem tudta konnyen kigondolni a vadolt terméket/eljarast a technika allasa
alapjan.

5. Nincs sajatos koriilmény, példaul az a tény, hogy a vadolt termék/eljaras szandékosan

ki volt zarva a szabadalom igénypontjabol a szabadalmazasi eljarasban.
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A legfelsébb birosag elutasitotta a végso fellebbezést, és a kertileti bir6sag szabadalmasra
kedvez6 dontése, amelyet a felsGbirdsag megerdsitett, véglegessé valt. Az indokolas a kovet-
kezé volt.

Tilos bitorlassal érvelni az ekvivalensek tana alapjan abban az esetben, ha van sajtos
korilmény, példaul az a tény, hogy a vadolt eljaras szandékosan ki volt zarva a szabadal-
mazott eljarasbol a szabadalmazasi eljarasban. Ez azért van, mert a kizarasi elv (estoppel
principle) tiltja, hogy a szabadalmas az éltala korabban elkovetett tényeknek ellentmondo
allitast tegyen.

Még ha egy szabadalmi bejelent$ a szabadalmi bejelentés benyujtasanak idépontjaban
konnyen fel tudta is ismerni a kiillonbséget a szabadalomban igényelt termék/eljards és a va-
dolt termékek/eljarasok kozott, de nem igényelt a vadolt termékek/eljarasok eltérd jellem-
z6ire vonatkozo igénypontot, egy ilyen tény 6nmagaban nem birhatott harmadik személye-
ket arra, hogy abban bizzanak, miszerint a bejelent6 kizarta a vadolt termékeket/eljarasokat
a szabadalom szerinti taldlmany mszaki oltalmi korébdl. Tovabba4, a bejelentéi elv szerint
nem tisztességes arra kényszeriteni szabadalmi bejelent6ket, hogy igényeljenek egyes olyan
jellemzoket vagy igényeljék az Gsszes olyan jellemz6t, amelyet a bejelentés idépontjaban
bele lehetett gondolni az igénypontokba.

Ennek megfelel6en, még ha a bejelentés idSpontjaban a bejelentd konnyen fel tudta volna
is ismerni a kiilonbséget a szabadalmi bejelentés igényelt terméke/eljardsa és a vadolt termé-
kek/eljarasok kozott, de nem készitett olyan igénypontot, amely védi az ilyen alkotast, nem
elegendé megerGsiteni a sajatos kortilményt. Masrészrdl, a fenti tények mellett, ha megal-
lapitjak tovabba, hogy a bejelentd tisztaban volt azzal, hogy a kiilonbség helyettesithetné az
igényelt elemet, de szdndékosan nem készitett azt véd6 igénypontot, példaul ismertetve a
leirdsban a kiilonbséget és a helyettesithetdséget, akkor taldlhaté egy sajatos koriilmény.

A jelen esetben nincs bizonyiték arra, hogy a fellebbezé (alperes) targyilagosan és szem-
latomadst kimutatta (vagy bemutatta), hogy a szabadalmas tudatiaban volt annak, hogy a
védolt eljarasban a kiilonbség helyettesitheti a szabadalmazottt eljaras igényelt elemét. Igy
a birosag nem talalt sajatos koriilményt, vagyis nem lehet sz6 ekvivalencia alapjan torténd
bitorlasrél, mert nem teljestilt az ekvivalenciaelv érvényesiilésének 5. feltétele.

Jorddnia

A Mavi Glyim Sanayi (Mavi) 2000. juniusban 80212 szammal lajstromoztatta a Jordan
Szabvéany- és Mérésiigyi Szervezetnél a MAVI JEANS védjegyet a 25. druosztalyban.

A szervezet — amely jogosult elrendelni a bitorlassal gyanusitott termékek lefoglalasat
— lefoglalta egy hajo a Mahmoud Elhaj Qasem Establishment altal Kinabol importalt szallit-
manyat, mert gyanithato volt, hogy az bitorolt termékeket tartalmaz. A Mavi megszemlélte
a 3720 lefoglalt termékrdl készitett fényképeket, és megerdsitette, hogy a termékek valoban
bitorlé jellegtiek. Ennek alapjan a Mavi keresetet nyujtott be a birdsagnal annak érdekében,
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hogy az rendelje el a vamhat6sagi vizsgalatot és a bitorl6 termékek vamhatdsag altali lefog-
lalasat. A birdsag tobb targyalas utan a Mavi javara dontott, és elrendelte a bitorld termékek
megsemmisitését, valamint 1000 JOD (1411 USD) birsag kifizetését.

Kanada

Kanada legnagyobb fiiggetlen sorgyara, a Moosehead Breweries (moosehead =
javorszarvasfej) 2017-ben pert inditott egy sokkal kisebb rutlandi (Vermont) sorfézde, a
Hop'n Moose Brewing Co. (Hop'n) ellen arra hivatkozva, hogy az amerikai sorf6zde neve és
log6i megtéveszthetik a fogyasztokat, és kart okozhatnak aldbbi védjegye hirnevének.

MOOSEHEAD

Keresetében a Moosehead arra hivatkozott, hogy mint csaladi tulajdonban all6 vallalat,
mindenhol tiszteli és tamogatja a kis iizletek tulajdonosainak eréfeszitéseit. ,,Ugyanakkor
kotelességiink megvédeni tizleti érdekeinket, ideértve cégiink védjegyeit” — kozolte egy
e-mailben.

Birésagi beadvénydban arra is hivatkozott, hogy az Egyesiilt Allamokban lajstromozott
védjegyei vannak a ,javorszarvas’, a ,javorszarvasfej” és az ,,agancsos javorszarvas” dbrdra.
Allitasa szerint f8 készitményeivel kapcsolatban 1970 6ta hasznalja ezeket a védjegyeket.

Ezzel szemben a Hopn 2014-ben nyitotta meg sorf6zdéjét, és nemrég kezdte meg palac-
kozni sorét, amelyet mintegy 15 kozeli iizletben arusit. A Moosehead szerint a vermonti
sorkocsma az & védjegyeit hirdetési anyagokon és fogyasztasi termékeken is haszndlja, mi-
ota megnyitotta tizletét.

Keresetében a Moosehead leszogezte, hogy ismételten és szamos levélben felkérte a Hopn
tulajdonosat, Dale Pattersont, hogy sziintesse meg védjegyének hasznalatat, de eredmény
nélkiil. ,Ha védjegybitorlassal szembesiiliink, a pereskedéshez mindig utolsé eszkozként
nyulunk” — mondta a Moosehead. ,Mindig megkiséreljik — miként a jelen esetben is —,
hogy megegyezésre jussunk azokkal a sorf6zdékkel, amelyek sértik védjegyeinket” A kana-
dai sorgyaros hozzatette: ,,Nyitottak maradunk a tovabbi targyalasra”

A felperes nyilatkozata utdn Patterson kijelentette, hogy nem latta a Moosehead keresetét,
de nem kivanja megvaltoztatni logéjat.
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Kina

A) Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal és a Kinai Szellemi Tulajdoni Adminisztracié (kordbban:
Kinai Szellemi Tulajdoni Hivatal) megallapodott a 2019. évi egylittm(ikddési programban.
A megallapodast Anténio Campinos, az ESZH elnoke és Shen Changyu, a kinai hivatal igaz-
gatdja irta ala Miinchenben 2018. szeptember 18-4n.

»A partnerkapcsolat Kinaval rendkiviili fontossagi az ESZH szdmdra® — mondta
Campinos elnok. ,Nagyon 06riilok, hogy elsé talalkozasom alkalmaval Shen elndkkel meg-
beszélhetjiik, hogyan tudjuk tovabb javitani a szabadalmi rendszert annak érdekében, hogy
jobban szolgalja mindkét szerz6d6 fél teriiletén a felhasznalokat. Folytatva egytttmiikodé-
stinket a kinai és az eurdpai iparral, javitani kivanjuk szabadalomengedélyezési eljarasunk
mindségét, ezaltal a globalis szabadalmi rendszer hatékonysagat” — tette hozza. ,,Hivatalaink
er6siteni fogjak az egytittmiikodést az Gj technoldgidkra, igy a mesterséges intelligencidra és
a blokklancra vonatkozé talalmanyokkal kapcsolatban. Ez kedvezéen fogja érinteni felhasz-
nalodinkat, akik gyors és megbizhato szolgéltatdsokat varnak ezeken a tertileteken is”

Az ESZH egylittmtikodése a kinai szabadalmi hivatallal tobb mint 30 évre tekint vissza,
mert a két hivatal 1985-ben irta ald az els6 alapegyezményt. Az egylittmikodés jelentds
mértékben jarult hozza a kinai szabadalmi rendszer korszertisitéséhez, valamint javitasahoz
nemzetkozi szinten. Eurdpa szamdra hozzaférhetévé tette a kinai szabadalmi adatok gyor-
san novekvé mennyiségét, és eldsegitette a szabadalmi oltalom megszerzését Kinaban olyan
eurdpai véllalatok szamara, amelyek tizletet kivantak kétni ebben az orszagban.

A kinai hivatal 2017-ben 1,3 milliéndl tobb taldlmanyi szabadalmi bejelentést kapott, és
az utdbbi években erdsen nétt az ESZH-ban is a kinai bejelentések szama (2017-ben 17%-
kal). Az elmult évben egy kinai vallalat, a Huawei valt az ESZH-ndl a legtobb bejelentést
benyujté vallalatta.

B) Bitorlasi tigyekben a végs6 kartérités megallapitdsakor a birdsdgok hajlanddak figyelem-
be venni a felperes eréfeszitéseit a bitorlas mértékének bizonyitasara, még akkor is, ha a
megallapitasok nem hivatalos szamlakon alapulnak.

A kinai szabadalmi térvény 65.2 cikke a kovetkezd szovegi:

»Amikor nehéz meghatarozni a jogtulajdonos altal szenvedett karokat, a bitorl6é hasznat
és a royaltyt, amelyet licencszerz6dés alapjan kellene fizetnie a szabadalom hasznélataért, a
népbirdsag 10 000 CNY-nél nem kisebb és 1 000 000 CNY-t nem meghalad6 kartéritést itél-
het meg bizonyos tényezdék fényében, amilyenek a szabadalmi jog tipusa, tovabba a bitorlasi
cselekmény jellege és koriilményei”

Kinaban egy szabadalomtulajdonos szamdra nehéz:

- kiszamitani a bitorlasi cselekedet altal kozvetleniil okozott karokat;

- bizonyitani egy alperes altal torvényteleniil kapott nyereség nagysagat (amit ritkan

arulnak el a bitorlé termékre vonatkozo6 pénziigyi adatok vagy dokumentumok), ki-
véve, amikor a kereslet alacsony; és
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- azonositani egy szabadalom-royaltyre vonatkozé hivatkozast annak kiszamitasahoz,
hogy az alperesnek mennyit kellett volna fizetnie, ha licencmegallapodast kotottek
volna.

Tovabbd, Kinaban nincs az amerikaihoz hasonlé tényfeltaré rendszer, amely segitené a
felperest abban, hogy az alperestél bizonyitékokat kapjon. Ezért a kinai birdsagok gyak-
ran folyamodnak a fent idézett torvényhely szerinti megoldashoz, és a kdrokat az 1 000 000
CNY torvényes hataron beliil hatdrozzdk meg.

A Shenzheni K6zbensd Birdsag 2017. november 22-i dontésével bizonyitotta, hogy ez a
fels6 hatdr nem tekintheté rogzitettnek.

Az ugy elézménye, hogy a Leatherman Tool Group, Inc (Leatherman), egy amerikai vél-
lalat, amely szabadban haszndlhatd eszkozoket, ruhdzati cikkeket és késeket tervez, gyart
és arusit, szabadalmi bejelentést nyujtott be egy kiilonleges karperecére, amely kiiléndsen
utazasoknal haszndlhatd és méretre készithet6, majd forgalomba hozta a karperecet. 2017
elején felfedezte, hogy egy Coteetci nevii kinai vallalat sajat markanevével forgalmazza az
egyértelmiien az 6 termékérdl masolt karpereceket. A Leatherman sajat kutatas alapjan el6-
zetes bizonyitékot szerzett, majd az Shenzheni K6zbens6 Birdsagnal szabadalombitorlasért
beperelte a Coteetcit, a birdsagtdl a bitorlds megsziintetésének elrendelését és kartérités
megitélését kérve.

Mig a szabadalombitorlast konnyen meg lehetett allapitani, nehéz volt bizonyitani a je-
lent6s kartéritési igény megalapozottsagat, minthogy:

- aCoteetci egy kisvallalat 10-nél nem t6bb bejelentett alkalmazottal;

- viszonylag olcson, megkozelit6leg 60 USD-nek megfelel6 dron arusitotta a karperece-

ket; és

- A Coteetci nem volt hajland¢ elédrulni, hogy hany karperecet adott el.

A Leatherman egy jegyz0 jelenlétében végzett vasarlas alkalmaval az eladéval folytatott
teljes beszélgetésrdl felvételt készitett, amelynek soran a Coteetci eladdja elismerte, hogy
kozel 100 000 karperecet adtak el az elmult két honap alatt. Ezen tdlmenden a Leatherman
a helyi adminisztrativ hatosagokat felkérte, hogy rajtaiitéssel szerezzenek tajékoztatast a
Coteetci iizletében és gyardban az alperes altal forgalmazott karkoté arukészletérdl és az
annak forgalmazasaval szerzett jévedelemrdl.

A hato6sag eleget tett a Leatherman kérésének. A birdsagi targyaldson a Coteetci tagadta
az allitolag bitorld termékek gyartasat és eladasat. Azzal is probalkozott, hogy korabbi sza-
badalmak alapjan kétségbe vonja a felperes szabadalmanak tjdonsagat. A bir6 ezt a véde-
kezést elutasitotta, tekintettel a megjel6lt szabadalmak és a felperes terméke kozotti jelentds
kiilonbségekre.

Az audiofelvételeken és a rajtaiitésrdl készitett jegyz6konyvon kiviil a Leatherman kiegé-
szit6 bizonyitékokat is benyujtott arra vonatkozdlag, hogy a Coteetci a birdsagi eljaras alatt
is folytatta bitorlotevékenységét.
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A birdsag 2017. november 22-i dontése megallapitotta, hogy a Coteetci blinds bitorlds-
ban, és elrendelte, hogy az alperes fizessen 2 milli6 CNY kartéritést. A birdsag ezt az Osz-
szeget, amely meghaladta a torvény altal megéllapitott 1 millié CNY felsé hatért, azzal in-
dokolta, hogy egyrészt bizonyitast nyert az alperes bitorlotevékenysége, masrészt raadasul
rosszhiszem viselkedést is tanusitott.

Németorszdg

A) 2018. jinius 5-én Miinchenben az egységes eurdpai szabadalomrdl és az Egységes Euro-
pai Birdsagrol konferenciat tartottak, amelyen angol és német szabadalmi tigyvivok, egyéb
szakemberek, birok és az Eurdpai Szabadalmi Hivatal szakemberei vettek részt. Szamos el6-
add és hozzdszoldé nem csupan reményének, hanem varakozasanak is hangot adott azzal
kapcsolatban, hogy az egységes eurdpai szabadalmak és az UPC rendszere miikodésbe fog
1épni a botladozast okozé jelenlegi akadalyok ellenére, és eredményes, vonzé férumma fog
valni mind az eurdpai szabadalmi bejelentdk, mind a peresked§ felek szamara.

Bonyolultabb akadalyt jelent az Egyesiilt Kirdlysag 2019. marciusban bekévetkezé kilépé-
se az Eurdpai Uniobol. Egy angol iigyvéd, Douglas Campbell tajékoztatta a kiildotteket errdl
a kérdésrdl, kifejezve személyes véleményét, amely szerint modot taldlnak majd arra, hogy
végiil az Egyesiilt Kiralysag részt vehessen az UPC-rendszerben, bér valészintinek latszik,
hogy ez a részvétel jogi akadalyokba fog titkozni.

Az egységes eurdpai szabadalmakkal kapcsolatban Campinos elnok kijelentette, hogy re-
ménye szerint az elsé egységes eurdpai szabadalmat ,nagyon hamar” engedélyezni fogjak,
mert az ESZH készen all egy ilyen lépés végrehajtasara. Miként errdl tovabbi részletekkel
beszamolt az ESZH Kiilonleges Bizottsaganak elnoke, Jérome Debrulle, az ESZH kidolgozott
egy 6onmikodo bejelentési rendszert az egységes eurdpai szabadalmak szdmara, és csupan
a jogi okmanyok ratifikalasara var. Az ESZH féigazgatoja, Margot Frohlinger asszony be-
szamoloja szerint az ESZH a bejelenték szempontjabol két kérdést tekint kiilonosen fon-
tosnak:

1. egységes hatalyu eurdpai szabadalmak engedélyezési lehetségét mieldbb, hogy az

még az UPC-rendszer életbelépése el6tt megtorténjék; és

2. abejelentdk képesek lesznek-e elhalasztani szabadalmuk engedélyezését annak érde-

kében, hogy kihasznalhassak az egységes eurdpai rendszer elényét.

Az els6vel kapcsolatban egy ,,napkelte-periodust” szandékszik bevezetni. A masodikkal
kapcsolatban az ESZH még nem hozott végleges dontést, de idékozben publikalta az egy-
séges europai szabadalmi rendszerrel kapcsolatos felhaszndloi irdnyelvet, amely megtar-
gyalja a legalapvet6bb kérdéseket azzal kapcsolatban, hogyan lehet a fiiggé eurdpai szaba-
dalmi bejelentéseket egységes eurdpai szabadalmakként engedélyezni, amikor a rendszer
életbe 1ép.
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Ansgar Ohly és Pierre Véron professzor killonboz6 forgatokonyveket és elméleteket tar-
gyalt meg a parhuzamos itélkezéssel kapcsolatban, amely az UPC és a nemzeti birésagok
kozott fog létrejonni, kiillondsen az UPC miikodésének megindulasat kovetd hét év atme-
neti idészak alatt. Ebbdl a targyalasbol kitlint, hogy vannak bizonyos pontok, amelyekkel
kapcsolatban a felszolalok nem értettek egyet, és sziikség lesz alkotd vitafelekre, kiillonosen
az UPC miukodésének megkezdését kovetd kezdeti idészakban, amikor fel kell deriteni,
hogy a bir6sagok vonatkozo joggyakorlata mennyire felel meg sajat céljaiknak.

A rendszer mikodési mechanizmusanak megtargyalasa mellett ipari szakemberek egy
csoportja a kiillonboz6 felhasznalok és felhasznaloi csoportok szempontjabdl targyalta meg
az UPC-rendszerrel kapcsolatos véleményeket. A nagy iparvallalatok, igy példaul a Bayer, a
Valeo és az ASML képvisel6i megtargyaltak a jovobeli rendszer megkozelitését sajat maguk
vagy tagjaik altal, ramutatva a kiillonbo6z6 ipari szektorok céljainak eltéréseire.

Kozvetlenil ezt a vitat kovetden az ESZH {6 kozgazdasza, Yann Méniére bemutatta az
ESZH tanulmanyat az UPC-rendszer gazdasagi hasznarol, kifejtve azt a megallapitast, hogy
a rendszer kedvezGen befolyasolja az eurdpai kereskedelmet és a kozvetlen kiilfoldi beru-
hazasokat kilonosen a kisvéllalatok szamdra annak ellenére, hogy egyszertisddni fog az
egyetlen technoldgiai piac.

A nap legérdekesebb része volt, amikor egy ideiglenes intézkedésre vonatkozé almeg-
hallgatast tartottak Belgium, az Egyesiilt Kiralysag, Franciaorszag és Németorszag nemzeti
birdsagainak birai részvételével. A birok megfontolasai az itélethozatal el6tt azt mutattak,
hogy egyrészt valodi kiilonbségek vannak az ideiglenes intézkedésre vonatkozd nemzeti
torvények kozott, masrészt azonban a birok nem érezték magukat sajat nemzeti torvényeik
altal megkotve, amikor az UPC-egyezményt és annak eljarasi szabalyait értelmezték és al-
kalmaztak.

B) Az alabb targyalt tigyben a Diisseldorfi Kertileti Felsdbirdsag részletekbe menden don-
tott abban a kérdésben, hogy a technika allasanak targyilagosan hibds leirasat kell-e figye-
lembe venni a vitatott szabadalomban, vagy pedig a technika alldsanak targyilagosan pon-
tos elemzését kell mérvadonak tekinteni.

A targyalt iigyben a felperes tulajdonosa egy német szabadalomnak (vitatott szabada-
lom), amely kézelségi kapcsolokra, konkrétabban induktiv kozelségi kapcsolokra vonatko-
zik. A kozelségi kapcsolok olyan érzékeldk, amelyek kozeledésre, vagyis kozvetlen érintés
nélkill reagalnak. A kozelségi kapcsolokat tobbek kozott helyzetdetektorokban, valamint
biztonsagi rendszabalyok kivaltéiként hasznaljak.

Az alperes a Német Szovetségi Koztarsasagban induktiv kozelségi kapcsolokat (a tama-
dott kiviteli alak) drusitott egyéb eszkozok mellett online tizletében.

A felperes a Diisseldorfi Keriileti Birdsagnal bitorlasi pert inditott, kérve az alperes eltil-
tasat az eladasra felajanlastol, drusitastol, hasznalattdl és importtdl, tovabba arra vald kote-
lezését, hogy szolgaltasson tdjékoztatast szabadalombitorl6 termékeirdl, szamoljon el veliik,
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hivja vissza és semmisitse meg azokat, minthogy a perbeli szabadalmat sz6 szerint bitorol-
jak. A kertileti birdsag teljes terjedelmében elutasitotta a keresetet.

A felperes e dontés ellen fellebbezést nyujtott be a Diisszeldorfi Kertileti Fels6birosagnal,
megismételve ugyanazokat az igényeket, amelyek az elsé fokon eredménytelenek voltak. Az
alperes a fellebbezés elutasitasat kérte. A fellebbezést 2017. oktdber 26-an a ez a birdsag is
elutasitotta, mert azt allapitotta meg, hogy az alperes nem bitorolta a perbeli szabadalmat. A
felek kiilonosen az igénypontszerkezettel foglalkoztak. A birdsag sziik igénypont-értelme-
zés mellett dontott. Ervelését a szabadalmi leirasban idézett technika alldsdra alapozta.

A felperes — els6 izben a fellebbezési eljaras szobeli targyaldsa utdn — azzal érvelt, hogy a
technika allasa targyilagosan hibas volt, és igy nem lehetett felhasznalni a perbeli szabada-
lom védett targyanak sziik értelmezési alapjaként. A Diisszeldorfi Keriileti FelsGbirdsag sze-
rint azonban a felperes elmulasztott hibat bizonyitani. Ehhez val6jdban nemcsak azt kellett
volna bizonyitania, hogy a megallapitott technika allasa nem nyilvanitotta ki a perbeli sza-
badalom szerinti verziét, hanem — mindenekel6tt — azt is, hogy a fentebb emlitett technika
allasanak miiszaki tanitisa nem vezetett a perbeli szabadalom altal feltart megoldashoz.

Dontésében a birdsag ramutatott, hogy masmilyen értelmezés nem lett volna megfeleld,
feltételezve, hogy a szabadalom leirdsa tévedésbdl helytelen technika allasat tartalmazott,
mégpedig azért, mert a felperesnek mint szabadalomtulajdonosnak részletesen ismernie
kell sajat szabadalmat és annak tartalmat. A jogbiztonsag elve szerint a technika alldsara
vonatkozd téves informacio, vagyis egy 4j targynak helyteleniil ismertként valé feltételezése
is igénypont-korlatozo kellene, hogy legyen. Kiillondsen a szabadalmi igénypontoknak nem
adhat6 ugyanolyan oltalmi kor, mint amit valdjaban akkor lehetne adni, ha nem allapitottak
volna meg, hogy a bejelentésnek ilyen hibai vannak.

A birésag ramutatott tovabba, hogy a perbeli szabadalomban a technika alldsanak téves
értékelésétdl csak akkor lehet eltekinteni, ha a szabadalmi leirast olvasé szakember nehéz-
ségek nélkiil felfedezné és kijavitana a hibat. Ebben a sajatos esetben a Diisszeldorfi Kertileti
FelsObirosag feltételezte, hogy az igénypontok értelmezéséhez a tévesen idézett technika
allasat kell figyelembe venni. A perbeli szabadalmat olvasé szakember ugyanis valdszintileg
nem javitotta volna ki a tévesen idézett technika allasat, mert nem fedezte volna fel nehéz-
ségek nélkiil a hibat.

Megallapitotta, hogy a felperes, jollehet szakértd vallalat ezen a miszaki teriileten, a ma-
sodfok szdbeli targyaldsanak a végéig maga is azt feltételezte, hogy az idézett technika allasa
helyesen van leirva a perbeli szabadalomban. Tovabba a felperes allitolag felfedezett hibdja
nem egyértelmtien azonosithat6 és kézenfekvd, aminek kovetkeztében a jogbiztonsag elve
harmadik személyek szamadra kizarja a helyesbitést a szabadalom értelmezésekor.
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Oroszorszdg

Oroszorszag és Dél-Korea szellemi tulajdoni hivataldanak vezet6i 2018. jaliusban Moszk-
vaban egyiittmikodési megallapodast irtak ala. A megéllapodas tobbek kozott kiterjed az
innovéci6 tamogatdsara és a 4. ipari forradalom eredményeinek a szellemi tulajdon terii-
letén valé felhasznalasara, a mesterséges intelligencia alkalmazasara a szabadalmi admi-
nisztracidban, a 3D mintabejelentések benyujtasara és elbiralasara, és a két orszag jovébeli
egyittmikodésének megerdsitésére a szellemi tulajdon teriiletén.

A szellemi tulajdoni hivatalok vezet6i véleményt cseréltek a szabadalmi el6vizsgalatrdl,
az informacidadas teriiletén az egytttmiikodési tervekrél és a két orszag kozotti PPH-
egytttmtikodés kiterjesztésérdl az eurazsiai szabadalmi rendszerre, aminek keretén beliil
a koreai véllalatok a Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal vizsgalati eredményeinek a felhasz-
naldsaval gyorsabban tudndnak szabadalmat szerezni az Eurdzsiai Szabadalmi Szerzédés
nyolc tagorszagaban.

Romania

A roman kormany 2018. juniusban publikalta a 2018. majustél az év végéig tartd idészak
térvényhozasi programjat. A dokumentum megallapitja, hogy az igazsagiigyi miniszter
be fogja nyujtani a kormanynak az Egységes Szabadalmi Birdsagra vonatkozd egyezmény
[Unified Patent Court (UPC) Agreement] és annak ratifikdlasara vonatkozé jegyz6konyv
(Protocol on Provisional Application, PPA) ratifikalasat célz6 torvénytervezetet. Romania
ugyanis 2016. szeptemberben alairta az UPC-egyezményt és a PPA-t, de még mindkét ala-
frast ratifikalni kell.

Az igazsagligyi miniszter, egyiittmiikodve a Roman Szabadalmi Hivatallal, mar lépéseket
tett a szitkséges torvénytervezet el6készitésére. A minisztérium 2017. juniusban konzultacié
céljara publikalt egy ratifikdcids torvénytervezetet egy magyarazo feljegyzéssel egyiitt. Az
utdbbi szerint Romania nem tervezi az UPC helyi diviziéjanak felallitisat, ami azt jelenti,
hogy a kozponti divizio lesz felel6s azokért az UPC-tevékenységekért, amelyeket kiilonben
Romdnidban lehetett volna elvégezni. Ha Romadnia a jévében gy dont, hogy felallit egy
helyi diviziét, ald kellene irnia és ratifikalnia kellene az UPC kivaltsagokra és mentességekre
vonatkoz6 jegyzékonyvét (Protocol on Privileges and Immunities of the UPC) is.

Spanyolorszdig
A) A Barcelonai Kereskedelmi Birdsag 5. sz. tandcsa 2017. december 12-én visszavonta
azt az ideiglenes intézkedést, amelyet ex parte engedélyezett a Merck Sharp & Dohme BV

(Merck) kérése alapjan a Laboratorios Leén Farma (Ledn) és az Exeltis Healthcare (Exeltis)
ellen, azok allitélagos szabadalombitorlasa miatt.
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Ez az iigy azért jelent6s, mert az alperesek termékét — amely az els6 versenytarsa a Merck
NUVARING fogamzasgatld gyutriijének — Spanyolorszagban gyartjak, és szamos eurépai or-
szagban forgalmazzak, ahol parhuzamosan hasonld szabadalombitorlasi eljarasok vannak
folyamatban.

A Merck a tulajdonosa a 0876815 sz. ('815-06s), ,Gyogyszeradagolo rendszer két vagy
tobb hatdanyag szamdra” cimi eurdpai szabadalomnak, amely 2018. aprilis 9-én jart le. Ez
a szabadalom egy termoplasztikus polimerbdl késziilt hiivelygytrire vonatkozik, amely két
hatéanyagot: 2-etonogesztrelt és etinilésztradiolt tartalmaz, ahol az etonogesztrel a gytir(
polimer magjaban a telitési szint f61é oldodik.

A Ledn az elsé kereskedelmi fogamzdasgatld hiivelygytirit termoplasztikus poliuretan
maggal fejlesztette ki, amely hatéanyagként etonogesztrelt és etinilosztradiolt tartalmaz (LF
gylr(). Az etonogesztrel az LF gytr( poliuretan magjaban a telitési szint alatt oldédik. Az
LF gytiriit a Ledn gyartja és az Exeltis forgalmazza ORNIBEL védjeggyel.

a) Tények

A Merck 2017. junius 27-én ex parte ellendrzési eljarast kért annak érdekében, hogy bizo-
nyitékot kapjanak arrdl, vajon az LF gytirti a "815-0s eurdpai szabadalom oltalmi korébe
esik-e. A Merck sajatosan azt kérte, hogy kérjék fel a Spanyol Gyogyszeriigynokséget arra,
hogy szolgaltasson részletes miiszaki tajékoztatast az LF gytirtirdl.

A birdsag engedélyezte az ellendérzd vizsgalatot, tovabba kijel6lt és utasitott egy szakértdét,
hogy az iigynokség altal szolgaltatott dokumentdcié alapjan készitsen jelentést a *815-0s
eurdpai szabadalom esetleges bitorlasarol.

A birdsag dltal kijelolt szakérté megallapitotta, hogy nem tudja meghatarozni, vajon az
etonogesztrel az LF gylir(i magjaban a telitési szint fol6tt oldodik-e, minthogy nem allt ren-
delkezésére elegendé tajékoztatas. Arra kovetkeztetett azonban, hogy lehetséges a szabada-
lombitorlas fennforgasa.

2017. szeptember 11-én, az ellenérzé vizsgélattal kapcsolatos eredmények megtargyalasa
el6tt, a Merck ex parte ideiglenes intézkedést kért a Ledn és az Exeltis ellen a ’815-0s szaba-
dalom bitorlasa miatt, mert gyartottak és forgalmaztak az ORNIBEL védjegy(i LF gytrfit.

A Merck azzal érvelt, hogy az LF gylir(i a 815-0s eurdpai szabadalom oltalmi korébe
esik. Ennek az allitasdnak az alatdmasztdsara a Merck egy szakértdi véleményt nyujtott be,
amely azt a kovetkeztetést tartalmazta, hogy az etonogesztrel ,,nagy valdszintséggel” a teli-
tési szint folott oldodott az LF gytirti magjaban.

A Merck szakértéi nem végeztek kisérleteket vagy elemzést az LF gytr(i vagy annak poli-
uretan magja mintain. Ehelyett egy sor allitélagos mutatéra tdmaszkodtak, és valdszintiségi
alapon kovetkeztettek szabadalombitorlasra.

2017. szeptember 18-an a birdsag ex parte elrendelte az alperesek ideiglenes eltiltasat.

A Ledn és az Exeltis tiltakozott az ideiglenes eltiltas ellen, azt allitva, hogy nem bitoroltak

"o

a ’815-0s szabadalmat, mert az etonogesztrel az LF gytr(i magjaban jelentGsen a telitési
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szint alatt oldédik, ami kiilonbézik a *815-6s eurdpai szabadalom igénypontjaiban foglal-
taktol. Ilyen vonatkozasban az alperesek egy szakért6i véleményt nyujtottak be a birdsagnak
olyan kisérleti probak alapjan, amelyek az etonogesztrelnek az LF gy(irti gyartasanal hasz-
nélt poliuretanban mért telitési koncentracidjara vonatkoztak, ezaltal megerdsitve, hogy az

etonogestrel az LF gy(irti magjaban a telitési szint alatt oldodik.

b) A birésdg dontése
A Barcelonai Kereskedelmi Birdsag helyt adott a Ledn és az Exeltis kifogasainak, és hataly-
talanitotta az ideiglenes intézkedést.

A birdsag szemrehdnyast tett a birosag dltal kijelolt szakértének, mert részben a Merck
szakértdjeként jart el, ahelyett, hogy birdsagi szakért6ként tevékenykedett volna. A birdsag
a Merck szakvéleményét is feliilvizsgalta, és kifogasolta azt a tényt, hogy:

- aznem alapult semmiféle préban vagy elemzésen; és

— a Merck szakért6i arra a kovetkeztetésre jutottak, hogy a szabadalmat valdszintiségi

alapon bitoroltak.

Emellett a birdsag kifogasolta a Merck magatartasat, amiért ex parte ideiglenes intézke-
dést kért anélkiil, hogy megvarta volna az 4ltala kért ellendrzési eljaras eredményét. A bir6-
sag arra kovetkeztetett, hogy a Mercken volt a szabadalombitorlas bizonyitasanak a terhe, és
hogy ezt elmulasztotta annak ellenére, hogy az ¢ birtokaban volt a legnagyobb bizonyitasi
lehetdség.

A birdsag kedvezden itélte meg a Ledn és az Exeltis altal benyujtott szakvéleményt, mert
az kisérleti probdkon alapult, és kozolte, hogy ez hozzajarult a birosagnak ahhoz a kovetkez-
tetéséhez, hogy nem tortént bitorlas.

A Merck fellebbezett a dontés ellen.

B) A Mundipharma a birtokosa az ,,Oxicodont és naloxont tartalmazé gyogyaszati készit-
mény” cimd, 2 425 825 sz. ('825-0s) eurdpai szabadalomnak, amelynek 1. igénypontja egy
késleltetett ordlis gydgydszati készitményre vonatkozik. Ez a készitmény (Targin) 1-150 mg
oxicodon-hidrokloridot és 1-50 mg naloxon-hidrokloridot tartalmaz 2:1 tomegaranyban.

A Barcelonai 1. sz. és a 4. sz. Kereskedelmi Birdsag a Mundipharma kérésére ex parte
kiadott ideiglenes intézkedéseket a fajdalomcsillapité oxicodon/naloxon gyogyaszati ter-
mékekre vonatkoz6 generikumok elsé spanyolorszagi forgalmazasa ellen. Ezt kovetden a
két kereskedelmi birdsag hatalyon kiviil helyezte az ideiglenes intézkedéseket, mert arra a
kovetkeztetésre jutott, hogy a ’825-0s szabadalom elsé latasra érvénytelen hozzaadott anyag
miatt, miként ezt az alperesek éllitottak. Igy a 2017. julius 18-4n, illetve 19-én hozott dén-
tésben a birdk figyelembe vették, hogy a ’825-0s szabadalom eredeti bejelentése nem tartal-
mazta a szabadalomban végiil igényelt jellemz6k kombinacidjat, holott tobbszords kivalasz-
tasra lenne sziikség ahhoz, hogy el lehessen jutni a jellemzék ilyen kombinaciéjahoz.
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A Mundipharma ezutani fellebbezésének £6 okai a kovetkezdk voltak.

- Minthogy a szabadalmat az Eurépai Szabadalmi Hivatal engedélyezte, az alperesek-
nek az ideiglenes intézkedésre vonatkoz eljarasban vilagos és kézenfekvé okokat kel-
lett volna adniuk a szabadalom érvénytelenségére. A Mundipharma szerint ebben az
tigyben nem tettek eleget ennek a kotelezettségiiknek.

- Az alperesek altal hozzaadott targyi érvek nem fogadhatok el, mert az EP ’825-ben
igényelt talalmany kozvetlenil és egyértelmiien a benyujtott eredeti bejelentésbdl
szarmazott. Sajatsagosan az igényelt Gsszes jellemz6 el6ny6s jellemzd volt a benyuj-
tott eredeti bejelentésben, amelyek — a Mundipharma szerint — azok kombinacidjara
mutattak.

Az alperesek fellebbeztek a Mundipharma fellebbezése ellen, megerésitve, hogy a sza-
badalom nem csupan hozzaadott anyag miatt érvénytelen, hanem elégtelen kinyilvanitas,
ujdonsaghiany és feltalaloi tevékenység hidnya miatt is, miként az els6 fokon érveltek.

A Barcelonai Fellebbezési Birosag elutasitotta a Mundipharma fellebbezését, és meger6si-
tette az ideiglenes intézkedések hatdlytalanitasat. Dontésében arra a kovetkeztetésre jutott,
hogy az EP ’825-6s szabadalom az alperesek érvelésének megfelel6en elsé megtekintésre
érvénytelen volt hozzaadott anyag miatt.

Megallapitotta, hogy az EP ’825-0s szabadalom megengedhetetlen dltaldnositast tartal-
maz az eredeti szabadalmi bejelentéshez viszonyitva. Ez annak tulajdonithatd, hogy meg-
adott igénypontjai lényeges elemeket hagytak el az eredetileg benyujtott bejelentésben ki-
nyilvanitott talallmanybol, amely mindenképpen megkivanta, hogy az igénypont szovege
ne csupan a hatéanyagok elnyujtott felszabaduldsat, hanem valtozatlan és fiiggetlen felsza-
badulasat is biztositsa. Az engedélyezett szabadalom igénypontjai azonban nem kivannak
ilyen véltozatlan és fiiggetlen felszabaduldst.

Erre a kovetkeztetésre jutva sziikségtelennek tartotta, hogy tovabb vizsgalja:

- azelséfoku dontések okait (vagyis a jellemzdk kivélasztasanak és kombinaldsanak tu-

lajdonithat6 hozzaadott anyagot); vagy

- azalperesek érvénytelenségre vonatkozo tobbi érvét (vagyis a nem kielégitd kinyilva-
nitast, az Gjdonsaghidnyt és a feltaldloi tevékenység hianyat).

A birdsag dontései véglegesek, mert a Mundipharma nem nyujthat be tovabbi fellebbe-

zést. Az érdemi féeljarasok fliggdben vannak a 4. sz. Barcelonai Kereskedelmi Birésagnal.
Az ESZH-ndl fellebbezési eljarasok is fiiggében vannak.

C) A Barcelonai Fellebbezési Birosag 2018. februdr 23-an elutasitotta hamisitott cip6k egy
online eladdjanak fellebbezését a Barcelonai Biintet6birdsag 2017. oktdber 9-i elitéld vég-
zése ellen, és az itéletet teljes egészében megerdsitette. A biintetébirdsag az online eladét a
biintetd torvénykonyv 274. cikke alapjan biincselekmény elkdvetése miatt itélte el.

2009-t8l 2012-ig az alperes hamisitott cipéket kinalt eladasra Facebook-oldalan, és a fo-
gyasztok magantizeneteket kiildtek megrendelésekkel. Ezt kovetden az alperes kozolte velitk
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a fizetéshez sziikséges bankszamlajat, és arra kérte 6ket, hogy ne utaljanak arra a Facebook-
azonositora, amelyen a hamisitott termékeket eladasra ajanlotta.

Az alperes viszont a cipéket egy portugal weboldalrdl vasarolta, és késébb azokat szalli-
totta vevéinek azok kérésére.

Az alperes azt allitotta a biintetébirésagnak, hogy nem tudott a cip8k hamisitott jellegé-
rél, és azt hitte, hogy eredeti cip6ket vasarolt a portugal weboldalrdl. A birosagi targyalason
a f6 kérdés az volt, hogy a buiniigyi vétség szubjektiv eleme hidnyzott-e az alperes cselekede-
tébol. A birdsag szerint a hamis védjegyek jol ismert jellege annyira nyilvanvalé volt, hogy
az alperesnek tisztaban kellett lennie az altala eladott aruk hamis jellegével.

A Barcelonai Fellebbezési Birdsag elutasitotta ezt az érvet, donté tényként hangsilyoz-
va, hogy mind a beszerzési, mind az eladdsi ar a szokasosnal sokkal alacsonyabb volt, igy
megallapitotta, hogy az alperesnek teljes mértékben tisztaban kellett lennie a valédi cip6k
araval.

Mind a biintetd-, mind a fellebbezési birdsag megallapitotta, hogy az alperes:

- megel6z6 rendszabélyokat alkalmazott annak érdekében, hogy online tevékenységére

ne deriiljon fény; és

- tudta, hogy a védjegy utalds volt a blintigyi szandék meglétére.

A biintet6birdsag elrendelte kartérités fizetését, ideértve:

- annak a magandetektivnek a koltségeit, akit a maganvadlé bizott meg annak felderi-

tésével, hogy milyen személy rejtézik a Facebook-azonositd mogott; és

- abunt elkovetdnek fizetnie kell a védjegytulajdonos szamara azért a licencért, amelyet

torvényesen megadtak volna szamara a védjegy hasznalataért.

A birdsag ugyanis azt a kartéritési tételt alkalmazta, amely a védjegytorvény 43.2.b cikké-
ben talalhato, szemben a 43.2.a cikkben foglaltakkal, amelyeket altalinosabban hasznalnak
buniigyi esetekben, és amelyek szerint kartéritésként azt a hasznot kell fizetni, amelyre egy
védjegytulajdonos tett volna szert, ha nem fordult volna elé hamisitasi biintett.

A 43.2.b cikk alkalmazasanak ebben az esetben vilagos gazdasagi utohatasa van a véd-
jegytulajdonosra, mert csokkentett szamu par cipét foglaltak le. Ugyanis a hasznélati enge-
dély kovetelményét volt inkabb célszer(i alkalmazni a hamisitott cipék folyamatos eladasa
altal okozott kdr szempontjabol.

A buntet6birdsag ilyen szempontbdl elfogadta a maganvadlé kérését, figyelembe véve,
hogy az alperes Facebook-azonositoja révén ugy viselkedett, mintha a termékek védjegytu-
lajdonosanak tényleges licencvevdje lenne.

Svdjc
A svajci Magic X (Magic) az amerikai Warner Bros Entertainment Inc.-kel (Warner) folyta-

tott tizéves harc utan, amelyet a HARRY POPPER Ovszerekkel kapcsolatban folytatott, vesz-
tesként hagyta el a kiizdGteret.
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A Magic egy szexiizlet, amely 10 éven keresztiil arusitott HARRY POPPER Ovszereket,
azonban az amerikai vallalat, amely birtokolja a HARRY POTTER védjegyet, 2008-ban Svéjc-
ban beperelte bitorlasért arra hivatkozva, hogy az 6vszerarus tonkreteszi a hirnevét. ,,Aki
latta az ovszerhirdetést, az onmiikodben dsszekapcsolja a varazsloiskolds fiaval” — mondta
a Warner jogi képviselje. A Magic azonban azzal érvelt, hogy a HARRY POPPER védjegyet
2006-ban lajstromoztatta, és semmi kéze nem volt a rendkivill népszerti konyvekhez és
filmekhez.

2017-ben a svajci kantoni birdsag végiil a Warner javara dontétt, és felszolitotta a svajci
szexiizletlancot, hogy fizessen 150 000 CHF kartéritést a Warnernek. Ezt az 9sszeget a biro-
sag azt kovetden itélte meg, hogy a Magic nem szolgaltatott adatokat az dvszerek eladasabol
szarmazo6 hasznarol.

A Magic e dontés ellen a Szovetségi Legfelsdbb Birdsagnal nyujtott be fellebbezést, ame-
lyet azonban ez a birdsag is elutasitott 2018. juniusban. Igy a kantoni birésag dontése jog-
erdre emelkedett.

Szaud-Ardbia

Egy torok bejelentd 2017. februdr 25-én kérte a Szaudi Védjegyhivatalnal a sArya védjegy
(1. abra) lajstromozasat a 29. aruosztalyban. A bejelentést a hivatal 2017. marcius 23-an
publikalta a hivatalos kézlényben.

A BRF Singapore Foods PTE, LTD (BRF) felszdlalt a védjegybejelentés ellen arra hivatkoz-
va, hogy hasonl6 sapia védjegye (2. abra) korabban vilagszerte lajstromozva volt.

Safya  Sadia

A saFyYA védjegy bejelentdje ellennyilatkozatot nydjtott be az alabbi dllitasokkal.

- Hianyzik a védjegyek kozotti hasonldsag a kivitelezésben és a kiejtésben.

- A saFva védjegyet nemzetkozileg és otthon (Térokorszagban) 2006-ban lajstromoz-
tak.

- A saFyA markanevet bejelentdje Szaud-Arabiaban korabban hasznalta.

- A védjegyhivatal el6vizsgaloi nem utasitottak el a sAFya védjegyet a kordbban lajstro-
mozott SADIA védjeggyel valé hasonldsag miatt.

A védjegyhivatal helyt adott az ellennyilatkozatnak, és elutasitotta a BRF dltal benyujtott

telszolalast; egyuttal engedélyezte a saFya védjegy lajstromozasat.
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Szingapur

A vizsgalt Lee Tat Cheng v. Maka GPS Technologies Pte Ltd-ligy egy gépkocsiba épitett re-
gisztralo rendszert védé szabadalomra vonatkozott, amely 6nmiikodéen bekapcsol a gyuj-
tas érzékelésekor, és onmiikodden kikapcsol egy meghatarozott idékoz utdn, illetve lassu-
las vagy titkozés érzékelésekor. Az els6foku dontés szerint az alperes nem bitorolt, ezért a
felperes a Szingaptri Fellebbezési Birosaghoz fordult, és azzal érvelt, hogy Szingapurban
is alkalmazni kell az Actavis UK Limited v. Eli Lilly and Company-tigyben az Egyesiilt Ki-
ralysag Legfels6bb Birdsaga (UK Supreme Court) altal 2017-ben, az elséfoka dontés utan
hozott itéletet, amelyben az angol birésag az ekvivalensek tanat alkalmazta. A Szingapuri
Fellebbezési Birdsag (Court of Appeal of Singapore, CA) t6bb ok miatt is elutasitotta ezt az
érvelést.

A fellebbezési birdsag elsdsorban megallapitotta, hogy az Actavis-tigyben alkalmazott
angol megkozelités nem egyeztethetd Ossze a szingapuri szabadalmi térvénnyel, mert le-
het6vé teszi, hogy a szabadalom 4ltal nyujtott oltalmi kor meghaladja a szabadalom igény-
pontjainak céltudatosan megszovegezett oltalmi korét. A birdsag megallapitotta, hogy bar
a szingapuri szabadalmi torvény 113. cikke, amely egy szabadalom altal nytjtott oltalom
mértékét hatdrozza meg, lényegileg hasonlit az Egyesiilt Kirdlysag torvényének 125. sza-
kaszahoz, 4m az utébbinak az értelmezését az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 69. cikke
szerinti jegyzékonyv értelmezése befolyasolja. Szingapur azonban az ESZE-t6l eltéré jogi
keretek kozott mikodik.

Tovabba a birdsag leszogezte, hogy helyes, ha egy szabadalmast kot az a nyelvezet, amellyel
szabadalmanak igénypontjai meg vannak szovegezve. Elfogadott tény, hogy az igénypontok
nyelvezete céltudatosan van megszerkesztve, nem pedig irodalmi médon. A birdsag figye-
lembe vette, hogy a felperes szerinti megkozelités felboritand azt az egyensulyt, amelynek
célja, hogy tisztességes oltalmat nyujtson a szabadalmas szamara, de egytttal észszerti mér-
tékil biztonsagot szolgaltasson harmadik feleknek is. A birésag azon a nézeten volt, hogy az
Actavis kiterjeszti a szabadalom éltal nyujtott oltalmi kort igénypontjain tdli teriiletre, és az
egyensulyt tulsdgosan messze billenti, vagyis olyan médon, amely nem egyeztethetd ossze
az uralkod¢ joggyakorlattal.

A birdsag azt is megallapitotta, hogy az Actavis bejelentése tilzott mértékd bizonytalan-
sagot okozhat, és megjegyezte, hogy a céltudatos megkozelités célja annak meghatarozasa,
amit — az igénypontok szovegezése alapjan — a szabadalmas targyilagosan a szabadalmi
bejelentés benyujtasanak iddpontjaban védett oltalmi kornek gondolt. Masrészrél az ek-
vivalensek tana egy ex post facto elemzés elemét viszi be az elbiralasba, mert az allitélagos
bitorlas id6pontjaban meglevé tudason alapulhat. A céltudatos megkozelitésrdl a birdsag
azt gondolta, hogy az nagyobb biztonsagot szolgaltat.

A fellebbezési birdsag dontésében megéllapitotta, hogy egy masik joghatdsag alatt alkal-
mazott ekvivalenciatan nem alkalmazhat6 Szingapurban.
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A szingapuri birosag dontése ebben az tigyben azért jelentds, mert megvilagitja Szinga-
pur allaspontjat annak a megkézelitésnek a vonatkozasaban, amelyet egy szabadalom altal
nyujtott oltalmi kor meghatarozasakor kell alkalmazni. Torvényi véltozasok hianyaban a
proba a kovetkezé marad: ,,Mit mondananak a szabadalmi igénypontokban hasznélt szavak
az elméleti szakembernek a szabadalmi bejelentés benyujtasanak idépontjaban?”

Tajvan

A) A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal és az Eurdpai Unid Szellemi Tulajdoni Hi-
vatala 2018. janudr 12-én megallapodast irt ala az egyiittmikodésrdl a szellemitulajdon-
védelem teriiletén. Ennek keretében tamogatni fogjdk az egylittmiikodést az informacids
eszkozok integraciodja, a személyes képzés és a hivatali gyakorlatok harmonizélasa teriile-
tén. Mindkét fél véleményt cserél majd nemzetkdzi szellemi tulajdoni kérdések, valamint
a nemzeti szellemi tulajdoni torvények és gyakorlatok vonatkozasaban, ezaltal erésitve a
szellemi tulajdoni mechanizmusokat és szolgaltatasokat. E16 fogjak segiteni a szakértdk ta-
lalkozasat, és a két hivatal kozott erdsiteni fogjak a kapcsolatokat, hogy kedvezébb kornye-
zetet hozzanak létre a szellemi tulajdon oltalménak teriiletén, egytttal a bejelentdk szamara
jobb szolgdltatasokat tudjanak nyujtani.

Az Eurdpai Unid hosszu id6 6ta fontos kereskedelmi partnere Tajvannak, amit bizonyit
a tajvani, illetve az eurdpai bejelent6k altal benyujtott szabadalmi és védjegybejelentések
szamanak alland6 novekedése. 2016-ban a tajvani bejelentSk altal az EUIPO-ndl benyuj-
tott védjegybejelentések szama 604 és a kozosségi mintabejelentések szama 677 volt, mig
ugyanebben az évben az Eurdpai Unidbol 3556 védjegybejelentést és 1149 mintabejelentést
nyujtottak be a tajvani hivatalndl.

B) A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal altal kiadott Védjegyek megkiilonboztetéké-
pességének vizsgdlati irdnyelvei szerint a fogyasztok egy szlogent rendszerint nem érzékelnek
aruk vagy szolgaltatasok azonositéjaként mindaddig, amig a felhaszndl6 részérél nem talal-
koznak kévetkezetes hirdetéssel vagy masmilyen gyakorlattal. Ezért dltalaban a szlogeneket
jelenleg a tajvani védjegygyakorlatban nem tekintik benne rejléen disztinktivnek, és igy a
bejelentéknek bizonyitaniuk kell, hogy a szlogen mdsodlagos jelentésre tett szert ahhoz,
hogy lajstromozhaté legyen.

Az irdnyelvek azt is megallapitjak, hogy egy szlogent, amely nagymértékben kreativ,
vagy egy erdsen disztinktiv védjegyet tartalmaz, kivételes esetekben lehet benne rejléen
disztinktivnek tekinteni. Ha azonban egy szlogen egészében még mindig csupan aruk vagy
szolgaltatasok leirdsa, nem tekintik disztinktivnek. Tovébbra is fennmarad az a kérdés, hogy
egy jol ismert védjegyet tartalmazo szlogent védjegyként disztinktivnek tekintenek-e.
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Egy szlogen lajstromozhatdsagara vonatkozd, 2018. évi tigyben a Szellemi Tulajdoni Bi-
rosag megallapitotta, hogy jol ismert védjegyeket tartalmazé szlogenek nem rendelkeznek
sziikségszertien benntk rejld vagy szerzett megkiilonboztetSképességgel. A benne rejlé
megkiilonboztetéképességgel kapcsolatban a bejelentd azt allitotta, hogy hazi védjegye vi-
lagszerte rendkiviil jol ismert volt, ezért a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal nem
tekinthet el hires hazi védjegyének létezésétdl, és a védjegyet szabalyos szlogenként benytj-
tottnak kell tekintenie.

A Szellemi Tulajdoni Birésag azonban azt allapitotta meg, hogy a benne rejlé megkii-
lonboztetdképességet a védjegy dltalanos kinézése és érzékelése alapjan kell meghatérozni.
Ebben az esetben a benyujtott védjegy az druk el6allitéjanak vagy tervezdjének csupan a
leirdsa volt, és a vonatkozo fogyasztok nem kezelhették az aruk azonositéjaként.

A megszerzett megkiilonboztetSképességgel kapcsolatban a bejelentd azt allitotta, hogy:

- aszlogent mar 2005. februarban elkezdte védjegyként haszndlni; és

- afogyasztok a szlogent védjegyként ismerik.

A bejelent§ azt is allitotta, hogy a szlogent vilagszerte mar szamos orszagban lajstromoz-
tak védjegyként.

A birdsag azonban azon a nézeten volt, hogy a szerzett megkiilonboztetéképességet an-
nak alapjan kell meghatarozni, hogy a tajvani fogyasztok a szlogent az aruk azonositéjaként
fogjak-e fel. A bizonyiték azt mutatta, hogy a fogyasztéknak még mindig arra volt sziiksé-
glik, hogy a szlogent a bejelentd egyéb védjegyeivel kombinalva lassak ahhoz, hogy az aruk
forrasat meg tudjak hatarozni.

Ebben az esetben a {6 védjegyek — nem pedig a szlogen — voltak az druk tényleges azo-
nosit6i. Ha a f6 védjegyeket eltavolitottdk a szlogen mell6l, a megmaradt szlogen alapjan a
fogyasztok nem voltak képesek az aruk forrasanak azonositasara.

C) Egy Wang nevt tajvani tigyvéd 2014 végén eredményesen lajstromoztatta a Tajvani Szel-
lemitulajdon-védelmi Hivatalnal a GoTHAM sz6védjegyet konyvekre, folydiratokra, maga-
zinokra és forgatokonyvekre. Ez felkeltette a DC Comics (Comics) figyelmét, minthogy a
lajstromozott védjegy nagyon hasonlit az 6 GOTHAM és GOTHAM CITY védjegyére. Ezért a
Comics felszolalt Wang védjegybejelentése ellen, amit a hivatal elutasitott. Ez ellen a Comics
adminisztrativ fellebbezést nyujtott be a Gazdasagi Ugyek Minisztériuménal, azonban ezt a
tellebbezését is elutasitottak. Ezt kovetden a Comics adminisztrativ eljarast inditott a Szel-
lemi Tulajdoni Birdsagnal.

A birdsag szerint a Batman képregénysorozatot a Comics szerzi jogi védelem ala helyez-
te az Egyesiilt Allamokban, és GOTHAM cITY egy kitaldlt véros a képregénykdnyvekben. A
»City” (véros) egy sz6 a védjegyekhez sziikséges megkiilonboztet6képesség nélkiil, mig a
~Gotham” sz6 egy olyan kifejezés, amelyet a képregénykonyvekhez talaltak ki, és igy meg-
kiillonboztetoképességgel rendelkezik.
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Emellett a birosag ramutatott, hogy a Comics felhatalmazta a Warnert, hogy az egész vila-
gon, igy Tajvanon is forgalmazza a Batman-filmeket és -DVD-ket. A GOTHAM és a GOTHAM
cITy védjegyet és a ,Gotham” sz6t tartalmazd megjeloléseket védjegyeztették az Egyestilt
Allamokban és Japanban a Batman képregénykonyvekben, filmekben és iddszaki kiadva-
nyokban val6 felhasznalasra, aminek kovetkeztében ezek a védjegyek jol ismertek. Emellett
Wang coTHAM védjegye nagyon hasonlit a Comics GOTHAM és GOTHAM CITY védjegyé-
hez; ez a hasonl6sag viszont valdszintileg a fogyasztok megtévesztéséhez vezetne.

A fenti megfontolasok alapjan a Szellemi Tulajdoni Birdsag a Comics javara dontott, és
elrendelte, hogy hatélytalanitani kell a Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnal benyuj-
tott felszolaldst és a Tajvani Gazdasagi Ugyek Minisztériuménak dontését, és a hivatalnak
4j dontést kell hoznia.

Thaifsld

A gépkocsi- és motoralkatrészeket fejlesztd, gyartd és arusité Honda Access Corporation
(HAC) tudomast szerzett arrdl, hogy tobb thaifoldi vallalat gyart és drusit az igen népszert
HONDA CITY 2014-es gépkocsimodellhez tartozo és altala négy mintaszabadalommal védett
légtereléket (szpojlereket).

A HAC el6szor figyelmeztetd levelet kiildott a bitorléknak, de minthogy ez eredményte-
len maradt, polgari pert inditott ellentik a thaifoldi K6zponti Szellemi Tulajdoni és Nem-
zetkozi Kereskedelmi Birosagnal. A birdsag helyt adott a keresetnek, és elrendelte a bitorlas
megsziintetését. A birdsagi végzés végrehajtasanak ellendrzése és eldsegitése mellett a HAC
egy szakért6i csoportot hozott 1étre abbdl a célbdl is, hogy allapitsak meg, hol 4llitjék eld
a bitorld szpojlereket, és melyik druhdz drusitja azokat. Igy sikeriilt felderiteni, hogy egy
aruhazban 1280 bitorld gépkocsialkatrész talalhatd, amelyeket a birosag lefoglalt. Késébb az
a vallalat, amely beismerte, hogy az 6 tulajdonat képezik a lefoglalt termékek, beadvanyban
kérte a birdsagot, hogy beavatkozoként csatlakozhasson a perhez. A HAC elérte, hogy si-
keriilt megsziintetni a bitorlok tevékenységét anélkiil, hogy meg kellett volna varnia az id6t
rabld peres eljards befejezését.

Ugyanakkor a HAC polgéri pert inditott a szellemi tulajdoni birdsagndl, kérve a karté-
rités megallapitasat, ideértve jogi és egyéb koltségeit. A tanuk meghallgatasa utan a HAC
megallapitotta, hogy az alperesek még mindig arusitjak a bitorlé termékeket Thaif6ldon
egy masik vallalaton keresztiil. Ennek alapjan a birdsag ideiglenes intézkedéssel eltiltotta a
bitorlokat a gyartasi és elosztasi tevékenységtSl. A birdsag 2017 novemberében a felperes ja-
vara 68,65 milli6 THB (korilbeliil 2,11 millié USD) kartéritést itélt meg, és 2016. szeptem-
bertél kezdve 7,5% kamat megfizetésére kotelezte az alpereseket és a beavatkozot, akiknek
ezenf6lil még 500 000 THB (kb. 15 400 USD) tigyvédi koltséget is meg kellett fizetnitik a
HAC szamara.
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A birésag ezenkiviil elrendelte, hogy az alperesek és a beavatkozé birtokaban levd va-
lamennyi bitorl6 alkatrészt le kell foglalni és meg kell semmisiteni a bitorlok kéltségén.
A megitélt kartérités a legmagasabb, amit thaifoldi birosag mintabitorlasi tigyben valaha
megitélt.

Ez az tigy képezi egyikét azoknak a nagyon ritka eseteknek thai birdsagi eljarasokban,
amikor a birdsag hivatalnokai kiszalltak a bitorl6 hivatali helyiségeibe, hogy sajat maguk
ellendrizzék a lefoglalt termékeket.
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