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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) Az amerikai Thorn Tillis és Chris Coons szenator 2019. majus 12-én nyilvanossagra ho-
zott egy javaslatot az amerikai szabadalmi torvény 101. és 112(f) cikkének a méodositasara.
Ezeknek a javaslatoknak az elfogadasa, illetve torvénybe iktatasa jelentésen megvaltoztatnd
az amerikai szabadalmi térvénynek a szabadalmazhaté targyra vonatkozoé rendelkezéseit a
101. cikk szerint és azt, hogy ezt a targyat hogyan lehetne igényelni funkcionalis kifejezé-
sekkel a 112(f) cikk szerint.

A szenatus szellemi tulajdoni jogligyi albizottsaga junius 4-én, 5-én és 11-én meghallga-
tasokat tartott.

a) Javaslat a torvény 101. cikkének modositdsdra

A szenatorok javaslata annyiban valtoztatna meg a szabadalmi térvény 101. cikkét, hogy el-
torolné a ,,4j” jelz6t abbdl a mondatrészbdl, amely szerint a talallmanynak ajnak kell lennie,
és a jelenlegi szovegben egy magyarazé mondatot adna arrél, hogyan kell meghatarozni a
szabadalmazhatdsagot. Ennek megfeleléen a 101. cikk javasolt szovege a kovetkezé:

(a) Aki feltalal vagy felfedez egy hasznos eljarast, gépet, gyartmanyt vagy anyagosszetételt
vagy azok barmilyen hasznos javitdsat, arra szabadalmat kaphat e torvény feltételei és
kévetelményei szerint.

A szabadalmazhatdsagot e cikknek megfelel6en kell meghatarozni csak az igényelt
taldlmanynak mint egésznek a figyelembevételével, tekintet nélkil barmilyen igény-
pont-korlatozasra.

Ennek a javaslatnak a torvénybe iktatasa jelentdsen megvaltoztatna a szabadalmazhat6
targyra vonatkozd prébat, mert hatalyon kiviil helyezné a legfels6bb birdsag azon dontéseit,
amelyek el8irjék, hogy az igényelt talalmanyt szabadalmazhat6sag szempontjabol mint egé-
szet kell figyelembe venni, megkivanva, hogy a térvény a szabadalmazhatdsagot partfogdan
legyen megszovegezve.

A két szendtor a harom meghallgatasi napon majdnem nyolc éran at 45 tantt hallgatott
meg. Ezenkiviil a meghallgatas résztvevdi voltak kiilonboz6 egyének és szervezetek, tobbek
kozott jogaszprofesszorok, tovabbd az Innovacios Szovetség és az Amerikai Gyogyszerku-
tatok és -Gyartok Szovetsége fejtette ki megelégedettségét vagy aggalyait a javasolt torvény-
modositassal kapcsolatban.

* DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda.

IPARJOGVEDELMI £S SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 73

A viéltozasok tamogatdi azt a véleményiiket hangoztattdk, hogy a szabadalmazhatd talal-
manyra vonatkozo jelenlegi torvény kiszamithatatlansagot vitt a szabadalmi rendszerbe, és
hogy e torvény alapjan majdnem lehetetlen elére megmondani, hogy egy talalmanyt szaba-
dalmazhaténak fognak-e talalni. Paul Michel bird, a Szovetségi Fellebbezési Birdsag (Court
of Appeal for the Federal Circuit, CAFC) korabbi f6birdja azt a véleményét fejtette ki, hogy
még 6 sem tudna megjdsolni egy szabadalmazhato targyra vonatkozo jelenlegi dontés ér-
vényességét. Emellett azok, akik timogattak a javasolt valtoztatasokat, aggalyaikat fejezték
ki amiatt, hogy a jelenlegi torvény gatolja az innovaciot, mert az a kockazat, hogy szabadal-
makat helyteleniil meg lehet semmisiteni, csokkenti a beruhdazast a kutatésba és fejlesztésbe,
kiilénosen a feljovében lev technologidkban, amilyenek a génterdpia, a gépek tanitdsa és a
mesterséges intelligencia.

Tillis és Coons szenator javaslatai a 101. térvénycikk moédositasara természetesen nem
csupan egyetértd véleményeket, hanem komoly kritikdkat is kivaltottak. Az ellenvélemé-
nyek jelentds része azt hangsulyozta, hogy a jelenlegi torvény elriasztja az olyan haszontalan
perlekeddket, akik gyenge, valdszintileg érvénytelen szabadalmak alapjan szeretnének jogot
érvényesiteni. Kiilonbo6z6 tanuk azt dllitottak, hogy a jelenlegi szabadalmazhatosagi el6-
irdsok mellett jelentdsen csokkent az a pénzmennyiség, amelyet innovatorok ,,szabadalmi
trollok” elleni pereskedésre koltottek, és a megtakaritott 0sszeget tovabbi innovacié meg-
alapozasara lehetett felhasznalni. Az ellenzd felek azt a véleményiiket is hangoztattdk, hogy
a javasolt véltoztatasok megfosztandk az innovatorokat egy olyan eljarastol, amellyel mar a
pereskedés elején, kevés koltséggel érvényteleniteni lehet gyenge szabadalmakat.

A meghallgatasok alapjan nyilvanvaléva valt, hogy a szabadalmazhat6sagot befolyasolo
barmilyen térvényi valtoztatasnak figyelembe kell vennie, hogy tigyelnie kell az erés szaba-
dalmi jogok létrehozasa és a kellemetlen szabadalmi pereskedéstdl valo elriasztas kozotti
egyensulyra.

b) Javaslat a torvény 112. cikkének modositdsdra
Tillis szendtor a juniusi meghallgatds bevezetd szavaiban ramutatott, hogy nem csupdn a
101. cikkel, hanem a 112. cikk kapcsan a funkcionalis oltalmi igény kovetelményeivel kap-
csolatban is javasolnak mddositasokat. ,,Meg vagyok gy6zédve arrdl, hogy kompromisz-
szumot tudunk elérni, amely kielégiti mindkét oldal torvényes igényeit. Tagitja a 101. cikk
altal el6irt szabadalmazhat6sagi kovetelményeket, és egyidejtileg gatat szab a tilsdgosan tag
funkcionalis igénylésnek” — mondta a szenator.
A 112(f) cikk jelenleg hatélyos szovege:

(f) Elem egy kombindciés igénypontban — Egy kombindcids igénypontban egy

elemet ki lehet fejezni egy sajdtos funkcié elvégzésére szolgdld eszkiozként vagy

lépésként az aldtdmasztdsdra szolgdlo szerkezet, anyag vagy cselekmények em-

litése nélkiil, és az ilyen igénypontot 1igy kell megszovegezni, hogy fedje a le-
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irasban és annak ekvivalenseiben kinyilvdnitott megfelelé szerkezetet, anyagot
vagy cselekményeket.

Ezzel szemben a javasolt Gj 112(f) cikk szovege a kovetkezé:

(f) Funkciondlis igénypont elemei — Egy olyan igényponti elemet, amely sajdtos
funkcidként van kifejezve anélkiil, hogy aldtdmasztdsdra szerkezet, anyag vagy
cselekmények lennének emlitve, 1igy kell megszovegezni, hogy fedje a leirdsban
kinyilvanitott megfeleld szerkezetet, anyagot vagy cselekményeket.

Miként a két szoveg Osszehasonlitdsabol kitlinik, a valtoztatasra javasolt szoveg kikii-
szoboli az ,elvégzésére szolgald eszkozként vagy 1épésként” szavakat. E véltoztatds indoka
Tillis szenator bevezetd szavai szerint ,,a tulzottan tag funkcionalis igénylés” meggatlasa és
a 101. cikkben javasolt véltoztatasok ellensilyozasa. Az utébbi cikkben javasolt valtoztata-
sok kikiiszobolnék a szabadalmazhaté targyak koziil a jogilag 1étrehozott kivételeket, és azt
célozzak, hogy tagitsak a 101. cikk alapjan szabadalmazhatd targy oltalmi korét.

Torténelmileg a 112(f) cikk [a korabbi szabadalmi torvény szerint 112(6) cikk] alkalma-
zasa attol fiigg, hogy az igénypont emlit-e ,eszk6z” (vagy azzal egyenértékii) kifejezést. Az
»eszkoz” sz6 haszndlata egy igénypontelemben annak a feltételezésnek a cafolatat hozza
létre, hogy a 112. cikk (6) bekezdése alkalmazhat6. Masrészrol az ,,eszkdz” sz6 hasznalata-
nak hianya annak a feltételezésnek a cafolatat eredményezi, hogy ez a torvényszakasz nem
alkalmazhaté.

A 112(f) cikk javasolt valtoztatasai feltehetéleg megkonnyitenék az érvelést arra valé hi-
vatkozassal, hogy a 112(f) cikk alkalmazhaté, és lényegtelenné tennék az ,eszkoz” kifejezés
jelenlétét vagy hidnyat. Ehelyett valoszintileg vitdkat okoznanak azzal kapcsolatban, hogy
a kérdéses igénypontelem csupdan ,funkciondlis” jellegii-e, vagy pedig elegend§ szerkezeti
elemet tartalmaz ahhoz, hogy el lehessen keriilni a 112(f) cikk alkalmazasat. Az ilyen tipusu
vitdk valoszintleg gyakoribba védlnanak. Minthogy a csupan ,,funkcionélisnak” minésithetd
nyelvezet vitathatéan a torvényhely hatalya ala esne, megnovekedhetne az afolotti lehetsé-
ges vitak szama, hogy egy igényponti elem ,,funkcionalis” vagy ,,szerkezeti”.

Jelenleg nem doénthetd el, hogy a 112(f) cikkre vonatkozo javasolt valtoztatasok milyen
mértékben taldlnak tdmogatdsra, mert a torvényjavaslat benyujtasat kiséré tanuskodas és
bizonyitékok nagy része a 101. cikk javasolt valtoztatdsaira sszpontosult. Igy példaul Mark
Lemley professzor a Stanford Egyetemr6l elsésorban a 101. cikkel foglalkozott, azonban
a torvényjavaslat 112(f) cikkre vonatkozo részét ,a jelenlegi torvény jelentés javitdsanak”
mindsitette.

David Taylor professzor a Déli Metodista Egyetemrdl viszont annak a nézetének adott
hangot, hogy a 112(f) cikkre vonatkozo javaslat ,jelentsen korlatoznd” az igénypontok ol-
talmi korét, és arra 9sztonozhetné a szabadalmasokat, hogy ,,enciklopédikusabban” szove-
gezzenek, valdszintleg megnovekedett koltségek mellett.

Barbara Fiacco, az AIPLA (American Intellectual Property Law Association = Amerikai
Szellemitulajdon-jogi Szovetség) megvalasztott elndke szintén azt allitotta, hogy az AIPLA-
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nak ,,némi aggalyai vannak a 112(f) cikk javasolt médositasaval kapcsolatban”. Példaként
arra hivatkozott, hogy a mddositds tagan lenne alkalmazhaté minden olyan igénypontra,
amely funkciondlis nyelvezetet haszndl, amilyen példdul a ,,means” kifejezést hasznalo
igénypont. Nagyon valdszint, hogy vitak meriilnének fel azzal kapcsolatban, hogy mi ké-
pez funkcionalis nyelvezetet. Az eredmény jelentés bizonytalansag lehetne nemcsak azzal
kapcsolatban, hogy ilyen szabalyozas mellett hogyan kellene helyesen szovegezni igény-
pontokat, hanem arra nézve is, hogy ezek az igénypontok hogyan lennének értelmezhetdk.
Egy ilyen fejlemény még tobb gondot okozhatna, ha a javasolt mddositast visszamendleg
alkalmaznak.

Paul Michel, a CAFC volt fobirdja tantiskoddsa sordn azt a véleményét juttatta kifejezésre,
hogy ,a torvénytervezet 112(f) cikkre vonatkozd része valdszintileg tovabbi értékelést és
munkat igényel”

Mig tehat a meghallgatasok alatt egyesek tamogattak a javasolt véltoztatasokat, sokan
aggalyaikat fejezték ki miattuk.

B) Az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and Trademark
Office, USPTO) altal nemrég kiadott iranyelvek sok szabadalmi szakember szamara azt
jelentették, hogy tagultak a szabadalmazhat6sag hatarai a szoftverre és az tizleti mddsze-
rekre vonatkozé taldlmanyok teriiletén. 2019. aprilisban azonban a CAFC megsemmisitett
két ilyen szabadalmat, mert azt allapitotta meg, hogy azok természeti torvényt testesite-
nek meg, és ezért nem szabadalmazhatdk. Ez az eset sajatosan felvetette a kérdést, amelyre
szamos szabadalmi szakember kereshette a valaszt: a CAFC koveti-e az USPTO tjonnan
kiadott irdnyelveit arrdl, hogy a szabadalmi térvény 101. cikke alapjan mi tekinthetd sza-
badalmazhaténak.

A CAFC ebben az tigyben kimondta, hogy bar tiszteletben tartja a hivatal irdnyelveit,
azokat nem tekinti kotelez6nek. Mds szavakkal: jollehet az USPTO kiadott iranyelveket ar-
rél, hogy mi tekinthet6 szabadalmazhatdnak, ezek a taldlmanyok nem feltétlentil maradnak
szabadalmazhatok, ha érvényességiiket a CAFC kétségbe vonja.

Ez a dontés még bizonytalanabba teszi a 101. cikk alapjan a szabadalmazhatdsag elbirala-
sat, mint korabban. Ezért az USPTO el6tti szabadalmazasi eljarasokban fontos figyelembe
venni a CAFC dontéseit is, mert a szabadalmazhatdsagot bizonyité érvek, amelyek elsegit-
hetik a szabadalom megadasat, kés6bb a birdsag el6tt elégtelennek bizonyulhatnak.

C) A CAFC nemrég két olyan dontést hozott, amelyben az amerikai szabadalmi torvény
101. cikkére hivatkozva elutasitott két szabadalmi bejelentést, amely emberek kezelésére
vonatkozott. A legfelsébb birdsag joggyakorlata szerint a természeti térvények nem képez-
hetik szabadalom targyat. A nem szabadalmazhat6 (patent-ineligible) targyra, példaul ter-
mészeti torvényekre iranyuld szabadalmi igénypontok csak akkor szabadalmazhatdk, ha
egyéb igénypont-korlatozasok (akar egyénileg, akar el6irt kombindcioként) ,,atalakitjak” az
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igénypontot szabadalmazhat6éva. A most targyalt két 4j esetben a CAFC azt allapitotta meg,
hogy az igénypontok természeti torvényekre iranyulnak, és hogy tovabbi igénypontszoveg
nem alakitotta azokat 4t szabadalmazhatéva.

2019. augusztusban a CAFC az INO Therapeutics LLC v. Praxair Distribution Inc.-iigyben
megallapitotta, hogy egy kezelési eljarasra vonatkozd igénypont, amely kizarta a kezelésbél
a kockazatnak kitett pacienseket, nem szabadalmazhat6 természeti jelenségre iranyult. A
birésag szabadalmazhatdsagot kizar6é dontése azon a megallapitason alapult, hogy az igény-
pontban taldlhat6 ,ne tedd” utasitds nem iranyult tébbre, mint hogy ,,hagyd, hogy a csupan
a testben lejatszodd természetes folyamatok végbemenjenek” a kockazatnak kitett népes-
ségben, amirdl a birdsag ugy vélekedett, hogy ,,a természetes folyamatokat monopolizal6
kockazatok” A birdsag nem volt meggydzve arrol, hogy a benyujtott iratokban taldlhat6
tovabbi igénypont-korlatozasok ,feltaldloi szinten” alakitjak at az igénypontokat. A birdsag
a leirasra tamaszkodott, amely egyéb igénypont-korlatozasokat (példaul a kezelésre jeloltek
azonositasi [épéseit, annak meghatdrozasat, hogy paciensek a kockézattal jaré népességhez
tartoznak-e, tovdbba belélegzett nitrogén-oxid sajatos adagoldsa kockazatnak nem Kitett
pacienseknek) szokasosnak és a szakmaban jol ismertnek irt le.

Az INO Therapeutics-dontést Pauline Newman bir6 ,,a nem szabadalmazhatosagot eluta-
sitd” véleménye kisérte. Ez kovette Newman bird és masok nemrégi elutasité véleményét
a CAFC egy olyan dontésérdl. amely a szabadalmi torvény 101. cikke alapjan az Athena v.
Mayo-iigyben nem szabadalmazhaténak talalt egy diagnosztikai eljarast. Szamos egyidejt
és elutasité dontés tigyében tobb biré felszdlitotta a legfelsdbb birdsagot és a Kongresszust,
hogy foglalkozzanak a diagnosztikai eljardsokra vonatkozo talalmanyok szabadalmazhato-
sagaval.

2019. augusztus elején a CAFC a Genetic Veterinary Sciences, Inc. Laboklin GmbH & Co.
KG-tigyben megéllapitotta, hogy nem szabadalmazhaté egy in vitro genotipust meghataro-
z6 eljaras, amely labrador retrieverekben genetikai pontmutacié kimutatasara iranyult. A
birdsag megallapitotta, hogy az igénypontok egy természeti jelenségre vonatkoztak, és ezért
nem voltak szabadalmazhatdk, mert maga a sajatos pontmutacié természetesen fordult el8
kutydkban. A birosag nézete szerint a genotipust meghatdrozoé eljaras egyéb lépései nem
»alakitottak at” az igénypontokat, mert szokdsosak, és a technika allasabol ismertek voltak.

D) Hasonléan 2017. évi dontéséhez, amelyben megsziintette a ,,becsmérls” védjegyekre vo-
natkoz¢ torvényes tilalmat, a legfelsébb birdsag 2019. junius 24-én a Iancu v. Brunetti- tigy-
ben eltorolte az ,erkolcstelen vagy megbotrankoztatd” védjegyekre vonatkoz6 ,,szomszédos”
térvényes tilalmat. 2011-ben Erik Brunetti az USPTO-nal lajstromoztatni kivanta a FucT
védjegyet. Bejelentését azonban elutasitottak azon az alapon, hogy a kifejezés ,,erkolcstelen
és megbotrankoztatd’, és sérti az amerikai védjegytorvény (Lanham Act) 2(a) cikkét, amely
tiltja olyan védjegyek lajstromozasat, amelyek ,erkolcstelen, megtéveszté vagy botranyos”
dologbdl allnak vagy ilyet tartalmaznak.
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A legfels6bb birdsag 6:3 aranyd dontése megallapitotta, hogy a megbotrankoztato véd-
jegyekre vonatkozd torvényi tilalom a diszkriminacié egy alkotmanyellenes szemponton
alapul¢ olyan formadja, amely , helytelenit bizonyos eszméket”, és ezzel sérti az (alkotmany)
els6 modositasat. Az USPTO azzal érvelt, hogy a megkiilonboztetd védjegyrendelkezést,
amely a Lanham-torvény 2(a) cikkében is benne foglaltatik, masként kell kezelni, mint az
erkolcstelen vagy megbotrankoztatd védjegyekre vonatkozé rendelkezést. Az USPTO azt
allitotta, hogy a rendelkezés egy ,,allaspontsemleges” tiltas, amely a kormany javat szolgald
észszer feltétel. A legfelsdbb birdsag ezzel nem értett egyet, megallapitva, hogy a rendelke-
zés sérti az alkotmanyt.

A kifogéasolt védjegy lajstromozasat elutasitd, kezdeti hivatali levelezés megallapitotta,
hogy ,.egy védjegy akkor megbotrankoztatd, ha bizonyithatd, hogy a tisztesség vagy az illem
érzését megbotrankoztatonak tekinthetd, és sérti a lelkiismeretet vagy az erkolcsi érzéseket,
vagy elitélést valt ki, vagy ,szégyenletes, durva, rosszhiri vagy kozonséges” Az USPTO
azt allitotta tovabba, hogy ,egy védjegy akkor erkolcstelen vagy megbotrankoztatd, ha bi-
zonyithato, hogy a nagykozonség lényeges része (azonban nem sziikségszertien a tobbség)
a védjegyet megbotrankoztatonak tekintené a kortars allasfoglalasok és a vonatkozo piac
szempontjabdl”. Véleményében a legfelsébb birdsag kifejtette, hogy az erkolcstelen vagy
megbotrankoztat6 védjegyekre vonatkozd rendelkezés ,,latszolag killonbséget tesz két ellen-
tétes eszme kozott, amelyek koziil az egyik elfogadja a hagyomanyos erkolcsi szabalyokat,
mig a masik szemben all azokkal, az el8bbi rabdlint a hagyomanyos erkolcsi szabalyokra,
mig a masik ellenséges azokkal szemben, az els6 tdmogatja a tarsadalmi megegyezést, mig
az utébbi tdmadja és elitéli azt. A torvény partfogolja az elsét, és elitéli az utobbit”

John Roberts f6bird, valamint Stephen Breyer és Sonia Sotomayor bird részben egyetértett
a véleménnyel, részben mas véleményen volt; egyetértettek azzal, hogy az ,erkolcstelen”
védjegyek tiltasa alkotmanyellenes, de azzal érveltek, hogy a ,,megbotrankoztatd” védjegyek
tilalma az engedélyezhetd oltalmi kor bizonyos sziikitését eredményezheti, ami kikiiszobol-
ne nézetel6itéleteket (vagyis kifejezésmaodjukkal sértenének, nem pedig az dltaluk képviselt
eszmékkel).

Egyesiilt Arab Emirségek

Az Oguz Gida Sanayi (Oguz), egy torok vallalat a birtokosa az 1. dbran bemutatott BLACK
BRUIN védjegybejelentésnek az Egyesiilt Arab Emirségekben a 32. druosztalyban. A 268852
sz. bejelentés jelenleg a végs6 lajstromozasi bizonylatra var.

Az Oguz tudomadsara jutott, hogy 2016. augusztus 22-én a Nasser Asada for Trading a 2.
abran bemutatott BLACK BRUIN védjegy lajstromozasa iranti kérelmet nyujtott be az Egye-
stilt Arab Emirségekben a 32. druosztalyban. A 258738 sz. sorszamu bejelentést 2017. majus
2-4n publikaltak a hivatalos kozlonyben.

15. (125.) EVFOLYAM 1. SZAM, 2020. FEBRUAR



78 DRr. PALAGYI TIVADAR

1. dbra

E bejelentés ellen az Oguz felszoélalast nyujtott be a kovetkezé okokra hivatkozva.

— 1996 6ta forgalmaz az Egyestilt Arab Emirségekben jol ismert termékeket.

— Torokorszagban és kiilfoldon kordbban lajstromoztatta az dbrds BLACK BRUIN védje-
gyet.

— Vilagszerte korabban hasznalta a BLACK BRUIN védjegyet.

— Az alperes rosszhiszemuen nyujtott be lajstromozasi kérelmet a BLACK BRUIN véd-
jegyre.

— A két védjegy nagyfoku hasonldsaga az altalanos megjelenésben és a kiejtésben a ko-
z0nség korében zavart okozhat a termékek eredetét illetGen.

—  Afelszolalas targyat képezé védjegy lajstromozasa ellentmond az Egyesiilt Arab Emir-
ségek védjegytorvényének és a nemzetkozi egyezményeknek.

Az iratok tanulmanyozasa alapjan a lajstromoz6 gy dontott, hogy helyt ad a felszdlalds-

nak, és eltavolitja a felszdlalds targyat képezd védjegyet a védjegylajstrombol.

Egyesiilt Kiralysag

A) Bar Eurépaban jol megalapozott a masodik orvosi (gyogyaszati) indikacids szabadalmak
engedélyezése, nemzeti birdsagok el6tt kevés ilyen targyu per folyt. 2018-ban az Egyesiilt
Kiralysag Legfels6bb Birdsaga dontott a Warner-Lambert v. Mylan and Actavis-iigyben egy
masodik gyogyaszati alkalmazasi szabadalom érvényességérél és bitorlasardl.

a) A Warner-Lambert mdsodik gyogydszati indikdcios szabadalma

A Warner-Lambert masodik gyogydszati indikacids, pregabalinra vonatkozoé szabadalmat
fajdalom kezelésére engedélyezte az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European Patent
Office, EPO). A szabadalom engedélyezésének idején a masodik gyodgyaszati indikacids
igénypontok egyetlen elfogadott forméja a ,,svéjci tipustt” igénypont volt ,,X anyag alkal-
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mazasa egy gyogyszer eldéllitasaban az Y indikacid kezelésére” szoveggel. Ezért a Warner-
Lambert szabadalménak igénypontjai svéjci tipustiak voltak.

A Warner-Lambert rendelkezett egy korabban benyujtott szabadalommal, amely a ha-
téanyagot védte, de az 2013-ban lejart. A Pfizer (a Warner-Lambert anyavallalata) adat-
kizardlagossagal birt Eurépaban a LYRICA® néven forgalmazott pregabalintermékre, amely
2014-ben jart le.

A termékszabadalom és az adatkizarolagossag lejarta a figyelmet a Warner-Lambert ma-
sodik gyogyaszati indikacids szabadalmanak generikus versenytarsaira iranyitotta, és azota
szamos europai birdsagon folynak ilyen perek.

b) A pereskedés kialakuldsa az Egyesiilt Kirdlysdgban

2015-ig a LYRICA® volt az egyetlen pregabalintermék az Egyesiilt Kiralysag piacan. Jelentds
mennyiségli pregabalint fogyasztottak epilepszia és altaldnos szorongasos rendellenesség
kezelésére, ami a Warner-Lambert hatéanyagra vonatkozo6 korabbi szabadalmanak oltalmi
kore ala esett. Ezek az indikdciok az Egyesiilt Kiralysagban a pregabalinpiac mintegy 30%-at
kototték le. A fajdalomkezelés, kiilondsen a neuropatias fajdalom kezelése képezi a masodik
orvosi indikacids szabadalom targyat, és a piac mintegy 50%-at koti le.

A Warner-Lambert megvédte masodik indikaciés szabadalmat az Actavis ellen, amely
vallalat 2015-ben kezdte forgalmazni a pregabalin generikus valtozatat az Egyesiilt Kiraly-
sagban. Az Actavis termékét egy olyan cimkével forgalmazta, amely csupan azokat az indi-
kaciokat azonositotta, amelyekre a szabadalmi oltalom lejart. A Pfizer azonban attdl tartott,
hogy a generikus pregabalint felhasznalhatjak a fajdalom kezelésére szolgald gyogyszerpiac
kielégitésére is. Ennek oka az orvosok rendes gyakorlata, mégpedig az, hogy gydégyszert an-
nak nemzetkozi, nem védett nevére (International Non-proprietary Name, INN) hivatkoz-
va irjak fel, és a receptek rendszerint nem azonositjik az indikéciot. Igy a gydgyszerészek,
akik receptre kiadnak egy gydgyszert, rendszerint nem tudjak, hogy az milyen indikaciéra
van felirva.

Kozbensd eljarasban a legfelsdbb birdsag a Pfizer szamara kiadott egy rendelkezést, amely
arra kényszeritette Anglia Nemzeti Egészségiigyi Szolgalatat (National Health Service
England, NHSE), hogy adjon ki egy kézponti irdnyelvet a receptirok és a gydgyszerészek
szamara, amely azt kivanja az orvosoktol, hogy azonositsak a Pfizer védjegyzett LYRICA®
gyogyszerét, amikor fajdalom ellen pregabalint irnak el8. Nem bitorl¢6 indikaciok céljara a
pregabalint tovabbra is nem védett nemzetkozi nevére hivatkozva kellett felirni.

Idékozben a Mylan és az Actavis a méasodik orvosi indikdcids szabadalom megsemmi-
sitéséért folyamodott, a két tigyet a fels6birdsagnal (High Court, HC) egyesitették. Mind a
fels6birosag, mind a kovetkezd férum, a fellebbezési birosag (Court of Appeal, CA) érvény-
telennek talalta a szabadalmat. A legfels6bb birdsag, elutasitva a Warner-Lambert fellebbe-

"o

zését, megerdsitette az érvénytelenségre vonatkozé megallapitast, és azt is leszogezte, hogy
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még ha a szabadalom kulcsigénypontjai érvényesek lettek volna is, azokat az Actavis akkor
sem bitorolta volna.

¢) Hihetdség és mdsodik orvosi indikdcié

A Warner-Lambert masodik orvosi indikacids szabadalmat azért talaltdk érvénytelennek,
mert megallapitottak, hogy a szabadalom nem teljesiti a kielégité kinyilvanitds jogi kove-
telményét.

A szabadalmi el6irdsok azt kivanjak, hogy egy szabadalom a taldlmanyt kell§ egyértelmdu-
séggel és teljesen nyilvanitsa ki ahhoz, hogy szakember megvaldsithassa. A pregabalin vald-
jaban a fajdalom valamennyi formdjanak a kezelésére hasznalhatd, és annak leirasa, hogy a
pregabalint hogyan lehet el6allitani, valamint hogyan lehet fajdalomra adagolni, ki kellene
elégitse a kielégité kinyilvanitas torvényes kovetelményét. Korabbi jogi dontések azonban
a helyzetet bonyolultabba teszik. Ezért a bir6sagnak azzal a kérdéssel is foglalkoznia kellett,
hogy a kielégité kinyilvanitashoz a szabadalomnak azt is hihet6vé kellett tennie, hogy a
pregabalin hatékony a fijdalom kezelésében.

A ,hihet6ségproba” fogalma eredetileg az ESZH-nal meriilt fel annak érdekében, hogy
meggatoljdk a spekulacids igénypontszerkesztést. A legfels6bb birdsag most jovahagyta ezt
az elvet, amely azt kivanja, hogy a szabadalomban tobbet kell kinyilvanitani, mint csupan
annyit, hogy egy ismert vegyiilet hatékony az igényelt orvosi felhasznaldsra. A vezéritélet
az ESZH és az Egyesiilt Kirdlysag esetjogaban azonositotta azt az ,,alapvetd elvet’, hogy a
szabadalmasnak nem csupdn létre kell hoznia, hanem ki is kell nyilvanitania a technika
allasahoz vald hozzajarulast. Egy masodik orvosi indikacios igénypont esetében a kinyilva-
nitasnak bizonyitania kell azt a felismerést, hogy a hatéanyagtdl elvarhato a hatds. Tovabbi
adatok ezt kielégithetik, de csak akkor, ha a gydgyaszati hatds hihet6 a szabadalmi kinyil-
vanitas fényében.

d) A hihetdségi kovetelmény szigoriisiga

Ami a hihetéségi kovetelmény szigorasagat illeti, a birdsag tobbségi véleménye az volt, hogy
csupan a hatékonysag lehetéségének a kinyilvanitasa nem lenne elég, de elegendd lehet ész-
szerli tudomanyos okok kozlése, amelyek alapjan szamitani lehetett arra, hogy a gyégysze-
res kezelés hatni fog. Ha egy masodik orvosi indikaciés igénypontban azonositott feltételek
szamos eltérd betegségre vonatkoznak, a kinyilvanitasnak hihet6vé kell tennie, hogy a ter-
mék alkalmas valamennyi betegség hatdsos kezelésére.

A birésag egyértelmien allapitotta meg, hogy a Warner-Lambert-szabadalomban ki-
nyilvanitott kisérletek nem tették hihetévé a kozponti neuropatids fajdalom eredményes
kezelését. A birdsag tobbsége azon a véleményen volt, hogy a periférids neuropatias fajda-
lom kezelésének hatékonysaga nem volt hihetd. Igy végiil a legfelsébb birdsag elutasitotta
a Warner-Lambert fellebbezését, és megerdsitette a felsdbirdsag és a fellebbezési birdsag
dontését, amelyek a Warner-Lambert szabadalmat érvénytelennek talaltak. Azt is megal-
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lapitotta, hogy ha a f6igénypontok érvényesek lettek volna, azokat az Actavis akkor sem
bitorolta volna. Eltér6 vélemények szerint a birdsag tul magasra tette a hihet6ségi kiiszobot,
ezért a szabadalmas javara nyilatkoztak.

A legfels6bb birdsag hihetdségi probdja, vagyis a hihet6ség vizsgalata a jovében kotele-
z8 a legfelsébb birdsag és a fellebbezési birdsag dontéseire. A legfelsébb birdsag a probat
nemrég az Eli Lilly v. Genentech-tigyben alkalmazta, megallapitva, hogy a kulcsigénypontok
nem kielégitéek, mert a bejelentés benyujtott leirdsanak tartalma alapjan nem volt hihetd,
hogy az igénypontokban meghatarozott antitest gyogyaszatilag hatékony lenne a pszoriazis
ellen.

B) 2017. augusztus 21-én a JK Solutions (JK) az Egyesiilt Kirdlysag Szellemitulajdon-védel-
mi Hivatalanal (UK Intellectual Property Office, UKIPO) kérelmet nyujtott be a KINKEDIN
szovédjegy 45. aruosztilyban valé lajstromozasa irdnt kiilonb6z6 szolgaltatasokra.

A LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn) felszolalt a bejelentés ellen azon az
alapon, hogy fennall az Osszetévesztés valdszinlisége az 6 korabbi eurdpai LINKEDIN sz0-
védjegy-lajstromozasaival és logojaval, amelyek tobbek kozott a 45. aruosztaly szolgaltata-
saira vonatkoznak; hivatkozott tovabba arra, hogy védjegyei hirnévre tettek szert.

A LinkedIn passing offra is hivatkozott, azt allitva, hogy a kifogasolt védjegy elhalvanyi-
tana a védjegyét, mert utal a ,kinked” szora, amely szexualis jellegli szolgaltatasokra enged
kovetkeztetni.

A felszolalasi osztaly helyt adott a felszélalasnak, és elutasitotta a védjegybejelentést,
azonban nem Osszetévesztés valdszintisége vagy passing off miatt, hanem csupan a hirnévre
val6 hivatkozas alapjan.

Az el6vizsgalo a szolgaltatasokat vagy azonosnak, vagy pedig hasonlénak tekintette, de
a védjegyek kapcsan is nagyfoku vizualis és hangzasi hasonldsagot allapitott meg, azonban
a védjegyeket fogalmilag eltérének tekintette. Ez a megallapitds azt a benyomast kelthette
volna, hogy a felszolalas sikeres az Gsszetévesztési valdszinliség miatt, azonban az elévizs-
galo gy dontott, hogy az igényelt szolgaltatdsok teriiletén sem kozvetlen, sem kozvetett
oOsszetévesztés nem forog fenn.

Az elévizsgald ezutan a hirnévre vonatkozd igényre tért at, és biralta a felszolalé altal szol-
galtatott bizonyitékokat, amelyek koziil a legtobb nem volt datumozva (vagy a bejelentési
napnal késdbbi keltezést volt), és cikkeket idézett, amelyek a LinkedInt ,mint ,unalmas
szamitogép-halozati helyet irtak le, amely arra torekszik, hogy megtartsa sajat helyét a sze-
xisebb Instagram, Facebook és Twitter rokonnal szemben”

Az el6vizsgald arra kovetkeztetett, hogy a bizonyitékok erésebbek lehetnének, és nem
elegendéek annak megalapozasahoz, hogy a védjegy megkiilonboztetGképessége erdsodott
barmilyen szolgaltatas vonatkozasaban, kivéve az ,,iizleti haldzatépitést™

E megallapitas ellenére a JK volt az, amely segitett megerdsiteni a LinkedIn helyzetét,
mert a tanukihallgatas alkalméval azt dllitotta, hogy a LinkedIn ,,szinonim a felszdlaléval
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és annak 500+ milli6 felhasznélojaval’, és hogy ,.a bolygdé minden felnéttje szimara nagyon
egyértelmi, hogy a LinkedIn tisztan egy tizleti szamitogépes haldzatépité és munkat vada-
sz6 hely”. Az el6vizsgal6 ebbdl arra kovetkeztetett, hogy a LinkedIn erés hirnevet mondhat
magaénak. Ennek eredményeként, minthogy a JK-t ,,esetenként bizarr szexhelyként” hir-
detik, amely ,,szexualis vagy fetisizalt érdekeket” szolgal ki, a lajstromoztatni kivant véd-
jegy nyilvanvaléan elhalvanyitana a LinkedIn professzionalis hal6zatfejlesztést szolgaltato
képét.

Az el6vizsgalo figyelembe vette tovabba a KINKEDIN védjegy JK altali hasznalatat a sa-
jat weboldalan olyan reklammondatokkal, amelyek a LinkedInre és annak szolgaltatasaira
utalnak. Ez a hasznalat az el6vizsgalot arra a kovetkeztetésre vezette, hogy a JK kihasznélni
szandékozott a LinkedIn hirnevét, és hogy az ilyen hasznalat tisztességtelen elényhoz ve-
zetne.

A felszolalo passing offra vonatkozé hivatkozasa sikertelen volt, mert az el6vizsgalé don-
tése szerint nincs sz6 hamis beallitasrol. A felszolalas azonban teljes terjedelmében sikeres
volt a hirnévre vonatkozé utalds alapjan.

A fenti dontés azért tekinthetd kiilondsen érdekesnek, mert — bar a védjegyek hangzasilag
és vizualisan nagymértékben hasonléak voltak — az angol elévizsgald azt allapitotta meg,
hogy az egyediili fogalmi kiilonb6z8ség alapjan nem allt fenn &sszetévesztési valdszintiség.

Eurodpai Szabadalmi Hivatal

Az ESZH 3.5.01 sz. miiszaki fellebbezési tanacsa 2019. augusztus 20-an T 0748/13. sz. don-
tésével elutasitott egy, a fogyasztok sorbanalldsat kezeld eljarasra vonatkozd eurdpai szaba-
dalmi bejelentést.

Az elutasitott bejelentés szerinti taldlmanyt megel6zGen a sorbanallasi rendszereket alta-
laban gy kezelték, hogy a fogyaszt6 kapott egy cédulat egy olyan szammal, amely a helyét
jelolte a sorban, és feltételezték, hogy a vasarlé bemutatja vagy kozli ezt a szamot. Ez néha
hibés behivasokat eredményezett, mert a vasarlé nem vette észre, hogy az ¢ szama kovet-
kezik.

A talalmany ezzel a problémaval foglalkozik, mert lehetévé teszi, hogy a fogyasztd a ren-
delkezésre allo képsorozatbdl egy képet valasszon ki, amely 6t képviseli a sorban. A fogyasz-
tot a kép felmutatdsa alapjan hivjak be. A bejelentés szerint a vasarlo szivesebben jegyez
meg egy képet, amelyet 6 maga valasztott.

A szabadalmi bejelentést azon az alapon utasitotték el, hogy a fogyaszté altal egy 6t a sor-
ban képvisel6 kép valasztasa csupan pszicholdgiai, nem pedig miszaki hatason alapszik.

Minthogy a bejelentés elutasitasa kapcsan nem lehetett jogi hibara vagy tévedésre hivat-

s

kozni, a bejelenté nem kivant fellebbezést benyujtani a Bévitett Fellebbezési Tanacsnal.
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Az Eurdpai Unié Birdsaga (Court of Justice of the European Union, CJEU)

A) A gybgyszervillalatok kereskedelmi sikere nagymeértében fiigg a szellemitulajdon-jogok
megszerzésétdl és érvényesitésétl. Mig azonban a benyujtas gyorsasaga a legtobb esetben
fontos, egy védjegy tul korai lajstromoztatasa negativan befolyasolhatja a védjegy érvényes-
ségét, a lajstromozott védjegyet ugyanis 6t éven beliill hasznalni kell, mert kiilonben harma-
dik felek hasznalat hianya miatt kérhetik a védjegy torlését.

Annak érdekében, hogy a tulajdonos megvédje védjegyét az ilyen tdmadastol, bizonyita-
nia kell a védjegy hasznalatét, vagy pedig érvényes okkal kell igazolnia a hasznalat elmara-
dasat. Ez kihivast jelent a védjegytulajdonosnak mar csak azért is, mert az ilyen vitadkban
fontos szerepet jatszik a bizonyiték minésége. A gyodgyszervallatok szamara tovabbi aka-
dalyt jelent, hogy hosszu folyamat vezet a forgalomba hozatalig. Az alabb targyalt tigy azt
a kérdést veti fel, hogy egy védjegy hasznalata a klinikai probak alatt kielégiti-e a hasznalat
kovetelményét.

A Viridis Pharmaceutical (Viridis) jogel6dje eurépai oltalmat kért a BOSWELAN védjegyre
egy Uj gyogyszer kifejlesztése alatt, és az OHIM 2007-ben lajstromozta ezt az elnevezést.
Hat évvel késdbb a német Hecht-Pharma vallalat (Hecht) kérte a védjegy torlését a hivatal
torlési osztalyanal arra hivatkozva, hogy a védjegyet a Viridis nem hasznalta.

A torlési osztaly helyt adott a kérelemnek, és a védjegyet torolte a lajstrombdl. A Viridis
eredményteleniil fellebbezett mind a hivatal fellebbezési tanacsanal, mind az EU Torvény-
székénél (General Court of the EU, GC). Ezt kovetéen a Viridis utols6 menedékként a
CJEU-hoz fordult.

A CJEU 2019. jinius 3-an hozott dontést, amelyben kifejti, hogy egy védjegy ,rendes”
hasznalata azoknak az druknak a vonatkozoé piacon valé hasznalatat jelenti, amelyekre a
védjegyet lajstromoztak. Ezért a lajstromozo vallalaton beliili haszndlat nem elegendé a
hasznalati kovetelmény kielégitéséhez.

Ugyanakkor a gyogyszertérvény megtiltja a gyogyszerek hirdetését, miel6tt azok for-
galmazasi engedélyt kapnak. A Viridis még nem rendelkezett ezzel az engedéllyel, igy dj
gyogyszerét nem drusithatta vagy vihette piacra. Egyértelma volt tehdt, hogy a Viridis a
termékfejlesztésnek ebben a szakaszaban nem hasznalhatta ,,rendesen” a védjegyet.

Ez vajon azt jelenti, hogy a védjegyhasznalati szabaly nem alkalmazhat6? A kialakult
esetjog szerint, amely kiilonbséget tesz a lajstromozé ellendrzésén belill vagy azon kiviil
torténd hasznalat kozott, a valasz nemleges. A CJEU dontése megallapitja, hogy a védjegy-
bejelentést a klinikai probak megkezdése el6tt nyujtottak be, és minthogy a klinikai probak
id6tartama a Viridis befolyasi korén beliilre esett, a klinikai probak és azok idStartama a
vallalat felel6sségi korébe tartoztak. Ennek az okfejtésnek az alapjan a CJEU arra a kovet-
keztetésre jutott, hogy a védjegyet torvényesen torolték.
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Ez a dontés a védjegybenyujtas idézitésének a fontossagat szemlélteti. Bar rendes ko-
rillmények kozott egy védjegyet a lehetd leghamarabb kell benyujtani, azonban lehetséges,
hogy a védjegy lajstromozasa ttl koran torténik, amit a CJEU-nak ez a dontése is bizonyit.

B) A Deichmann SE (Deichmann) a Diisseldorfi Tartomanyi Birésagnal torlési keresetet in-
ditott a Munich SL (Munich) alabbi dbran bemutatott védjegye ellen arra hivatkozva, hogy
a védjegyet nem hasznaltak ténylegesen az EU-ban. A Munich nem szolgaltatott elegendd
bizonyitékot az Eurdpai Unidé Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual
Property Office, EUIPO) torlési osztdlya szamara a védjegy EU-beli tényleges hasznélatarol.
Ezért a torlési osztaly a védjegyet teljes terjedelmében tordlte. A Munich ez ellen fellebbe-
zést nyujtott be az EUIPO fellebbezési tandcsanal, amely hatdlytalanitotta a torlési osztaly
dontését, és 2011. janudr 26-an elutasitotta a torlési keresetet.

Ez ellen a Deichmann fellebbezett a GC-nél, amely a fellebbezést elutasitotta. A GC don-
tése ellen a Deichmann tovébb fellebbezett a CJEU-ndl arra hivatkozva, hogy a GC nem
hatdrozta meg a védjegy abras vagy helyzeti jellegét, és ennek eredményeként nem helyesen
értékelte a hasznalat bizonyitékat.

A {6 kérdés ezekben az eljarasokban az volt, hogy a Munich védjegye abras vagy pozicié-
védjegy-e, és hogy ez lényeges kérdés-e, amikor megitélik a tényleges hasznalat bizonyité-
kait.

A bejelentést 2002. novemberben nyujtottak be. A torlési kereset benyujtasi napja 2011.
januar 26. volt (vagyis korabbi a poziciévédjegyre adott hivatalos meghatdrozas bevezetésé-
nél). A vitat a 207/2009 sz. védjegyrendelet szabalyai iranyitottak.

A Deichmann f8 érve az volt, hogy a Munich altal benyujtott dsszes bizonyiték két ke-
resztezd csikra vonatkozott kiilonbozd sportcip6kon elhelyezve, ahelyett, hogy a védjegy
abrazolasakor a cipét teljes egészében megrajzoltak volna; igy a bizonyiték valoban nem
igazolta a védjegy hasznalatat, hanem csupan annak egy részét.

A CJEU 2019. junius 6-i dontésében megallapitotta, hogy a bejelentési térvény nem ha-
tarozta meg a pozicidvédjegyeket, ezért nem volt lényeges, hogy a védjegyet pozicio- vagy
abras védjegynek kell-e tekinteni. A GC helyesen tdmaszkodott a védjegy grafikus abrazola-
sara tekintet nélkiil az osztélyozasra, amikor megitélte a tényleges haszndlat bizonyitékait.

Az a kovetkeztetés, hogy a sportcip6 és annak flizéje korvonalat képezé szaggatott vona-
lak tigy értenddk, hogy lehetdvé teszik ennek a keresztnek a helyzetmeghatarozasat, szintén
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helyes. Az a tény, hogy a kérdéses védjegyet dbras védjegyként lajstromoztak, nem lényeges
a bejelentés oltalmi kore meghatarozasanak célja szempontjabdl.

Kiilonoésen érdekes az a tény, hogy a Deichmann az EUIPO iranyelveire utalt, amelyek
eléirjak, hogy egy poziciévédjegyet kimondottan mint olyat kell leirni. A CJEU azt vélaszol-
ta, hogy 6ket nem kotelezik az EU-toérvény jogi el6irasai.

Végiil a CJEU arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a GC jogilag nem tévedett annak meg-
allapitasakor, hogy a vizsgalt védjegy és a Munich 4ltal forgalmazott sportcip8kon levé val-
tozatok kozotti kiilonbségek elhanyagolhatok. Igy a Munichnak sikeriilt bizonyitania véd-
jegye tényleges haszndlatat.

C) A MIKADO csokoladérudak gyartdja, a Générale Biscuit-Glico France (GBGF) megnyert
egy fellebbezést a CJEU el6tt.

Az ligy el6zménye, hogy a Lotte Corp. (Lotte) 2008. novemberben egy unids dbras véd-
jegybejelentést nyujtott be, amely csokoladérudakat dbrazol ,,Pepero Original” szoveggel
(1. 4bra).

2015 éprilisaban a GBGF torlési keresetet nyujtott be az abras PEPERO unids védjegy el-
len. Keresetét egy 2005. oktober 19-én lajstromozott haromdimenziés, sajit szines francia
védjegyre alapozta a 30. aruosztalyban ,,csokolddéval vagy karamellel bevont kekszekre”,
csokoladérudak képével (2. dbra).

original

1. dbra 2. dbra
Az EUIPO torlési osztalya 2018. majus 11-i dontésében arra hivatkozva utasitotta el a

kérelmet, hogy a korabbi védjegy hirneve elvalaszthatatlanul kapcsolddott a MIKADO véd-
jegyhez, amelyet azonban a korabbi védjegy nem tartalmazott.
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Az EUIPO fellebbezési tanacsa hatalytalanitotta ezt a dontést, megallapitva, hogy a ko-
rabbi védjegynek egy masik védjeggyel valé kombinaldsa nem zarta ki a védjegyként vald
hasznalatot, s6t, elismerte a korabbi szines védjegy eredeti hasznalataként a korabbi véd-
jegynek a MIKADO védjeggyel valo tarsitasat.

A tanacs dontése ellen fellebbezd Lotte azt allitotta, hogy a korabbi szines védjegy megval-
toztatta disztinktiv jellegét. Ez a kétdimenzids abras védjegy az arukat vizszintes helyzetben
abrazolja, ezzel szemben hasznalatat csupan haromdimenziés alakban eladott arukon iga-
zoltak. A CJEU ezt téves feltételezésnek mindsitette, és emlékeztetett arra, hogy egy termék
egyidejtileg tobb védjegyet viselhet, és hogy egy védjegy disztinktiv jellegének megszerzése
szarmazhat abbdl, hogy egy masik lajstromozott védjeggyel egyiitt haszndljak.

A tanacs megallapitotta, hogy a megtdmadott unids abras védjegy abrds eleme annyi-
ra disztinktiv, hogy a ,pepero” szdval egyiitt uralkodd jellegre tett szert. A Lotte kétségbe
vonta ezt az allitast, azzal érvelve, hogy a ,,pepero” a megtamadott védjegy uralkodo eleme
mérete, kozponti helyzete és jellege folytan.

A CJEU elutasitotta a bejelenté érveit, ramutatva, hogy nincs sziikség az dsszetévesztés
valoszintségének az igazoldsara. Elegendd, ha a két védjegy kozotti hasonldsag mértéke
ravezeti a vonatkozé kozonséget arra, hogy kapcsolatot hozzon létre kozottiik.

A CJEU a keresetet teljes egészében elutasitotta, és kotelezte a Lottét, hogy fizesse meg
mindkét fél fellebbezési tanacs eldtti eljarasanak koltségeit.

D) Uniés védjegyek tulajdonosai Németorszagban akkor is indithatnak bitorlasi pert, ha a
lehetséges védjegybitorl6 az interneten keresztiil egy masik EU-tagorszagban helyezett el
olyan hirdetéseket, amelyek német fogyasztokat is célba vettek. A CJEU ezt a dontést hozta
2019. szeptember 5-én.

Ezzel a dontésével a CJEU szembehelyezkedik a Szovetségi Legfels6bb Birdsag (Bundes-
gerichtshof, BGH) egy 2017. november 9-én hozott dontésével, amely jelent6sen korlatozta
német birésagok hataskorét unios védjegyek németorszagi bitorlasa esetén. A BGH ugyanis
azt az dllaspontot képviselte, hogy aruk és szolgaltatasok interneten keresztiil német fo-
gyasztok szamara torténd védjegybitorlo ajanlasa és hirdetése tigyében a német birésagok
nem birnak hataskorrel, ha a vonatkozd publikacié nem Németorszagban tortént. Ez a
207/2009 sz. unids védjegyrendelet 97(5) cikkének [most a 2017/1001 sz. unids rendelet
125(5) cikkének] az értelmezésére vonatkozott. Azok a védjegytulajdonosok, akik jogai-
kat Németorszagban bitoroltnak gondoltdk, a BGH-dontés eredményeként jogaikat csak
megfelel6 kiilfoldi birosagok el6tt érvényesithették. A BGH-dontés egyidejiileg az unids
védjegy gyengiiléséhez vezetett a nemzeti német védjegyhez viszonyitva. Ezt az unids véd-
jegy mellett lehet lajstromoztatni, azonban csupan Németorszagban nyujt oltalmat. Azonos
tényallas mellett a BGH a német bir6sagok hataskorét adottnak tekintette.
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A CJEU dontésének eredményeként a BGH nem tarthatja fenn tovabb joggyakorlatat,
annak itélete ugyanis megkonnyiti, hogy unids védjegyek megsértése esetén német vallala-
tok Németorszagban jarjanak el.

E) Ugy tlinik, hogy rossz idék jarnak a McDonald’s védjegyportfélidjéra. 2019. janudrban az
EUIPO torélte a BIG MAC eurdpai védjegyet, és 2019. augusztusban a CJEU részben torolte
az eurdpai Mc szovédjegyet.

Az ir Supermac gyorsétterem 2017-ben megtdmadta a BIG MAC eurdpai védjegyet azon az
alapon, hogy azt a torlési kereset el6tti 5 éven beliil nem hasznaltak ténylegesen. Ez a torlési
kereset 2019. janudrban sikerre vezetett, mert az EUIPO ugy dontott, hogy a McDonald’s
nem nyujtott be elegendd bizonyitékot a tényleges hasznélat igazoldsara (lasd e folyoirat
2019. oktdberi szamanak 170-171. oldalat).

A McDonald’s 2012. aprilis 11-én kapott eurdpai unios védjegyet az Mmc jelzésre arukon és
szolgéltatdsokon egyarant, mégpedig a kovetkez aruosztalyokban:

—  29. osztaly: huisbdl, szarnyasbdl és halbdl késziilt ételek;

— 30. osztaly: kavé, desszertek, cukraszsiitemények és szendvicsek;

— 32. osztaly: alkoholmentes italok;

— 43, osztaly: éttermi szolgaltatasok.

A Supermac 2017. aprilisban, vagyis az Mc védjegy lajstromozasa utan 6t évvel nyujtott be
torlési keresetet az EUTPO-nal. Ennek megfelelden a McDonald’s-nak 2012. 4prilis 11-t6l
2017. aprilis 10-ig kellett bizonyitania a tényleges hasznalatot. Erre a vitdra a McDonald’s
Osszesen 20 mellékletet nyujtott be bizonyitékként, aldirt eskii alatti nyilatkozatok, a
McDonald’s weboldalarol készitett kivonatok, eladasra vonatkozé szamos dokumentum és
kiilonboz6 felmérések alakjaban.

Az EUIPO azon a véleményen volt, hogy a bizonyiték a helyes id6t és azon beliil a meg-
feleld helyet, vagyis az Eurdpai Unidt mutatta, azonban két okbdl hianyos volt: a) globalis
attekintése nem adott felvildgositast arra nézve, hogy a védjegyet milyen mértékben tették
kereskedelmileg aktivva. Ez hasonld ok, mint amelynek alapjan a korabbi B1G MAc-vitiban
a bizonyitékot elutasitottak. b) Az Mc védjegyet egy masodik elem elStagjaként hasznal-
tak, példaul a MCFLURRY védjegyben. Az EUIPO Torlési Osztalya szerint a McDonald’s
elmulasztotta bizonyitani az mc védjegy kiilonallé hasznalatat a legtobb érintett aruval kap-
csolatban. Itt viszont a masodik elem jellege kiilonbséget okozott; példaul a MCMUEEIN és
a MCRIB védjegyben az Mc el6tag egy deszkriptiv elemmel parosult. A torlési osztaly ugy
dontott, hogy amikor az el6tag egy ilyen elemhez kapcsolodik, olyan alakban hasznaljak,
amely nem valtoztatja meg a lajstromozott Mc védjegy megkiilonboztetd jellegét.

Az EUIPO 2019. augusztus 8-i dontése torolte az Mc védjegyet mindazokra az arukra és
szolgaltatasokra, amelyek nem tartalmazzdk az elétagot egy deszkriptiv elemmel egytitt.
Ezért az Mc védjegy a 29. aruosztalyban csak a csirkeaprolék tarsasagaban, mig a 30. aruosz-
talyban kiilonbo6z6 szendvicsek tarsaként, amilyen az MCRIB, élte til a Supermac tdmadasat.
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F) A CJEU véget vetett a Red Bull 6téves harcanak, amely arra iranyult, hogy megvédje a kék
és eziist szin kombindcidjanak eurdpai unios lajstromozasait. Dontésében a CJEU meger6-
sitette, hogy a Red Bull lajstromozasai érvénytelenek. Tovabbi fellebbezési lehetéség nincs
a Red Bull szamara.

A torténet 2002-ben kezd8doétt, amikor a Red Bull a kék és az eziist szin kombinacidjara
eurdpai unds védjegy lajstromozasat kérte (,.els6 lajstromozas”). A védjegy az alabbi abran
lathato:

Az OHIM kifogasara valaszként a Red Bull bizonyitékot nyujtott be arra, hogy a védjegy
megkiilonboztetoképességre tett szert, és a kovetkezd leirast csatolta a bejelentéshez.

,»Oltalmat igényliink a kék (RAL 5002) és a sziirke kék (RAL 9006) szinre. A szinek aranya
kozelit6leg 50%-50%.”

Az els6 lajstromozas végiil 2005-ben tortént meg.

2010-ben a Red Bull egy 4j védjegybejelentést nyujtott be (,masodik lajstromozas”) a kék
és az eziist szin kombindcidjara, ugyanazt a grafikus abrazolast hasznalva, mint az els6 lajst-
romozasnal. A hivatali el6vizsgalé kifogasolta, hogy nincs kifejtve, a szinek milyen arany-
ban vannak alkalmazva, és hogyan jelennek meg. A Red Bull jelezte, hogy a szinek azonos
aranyban és egymas mellett vannak alkalmazva.

Az Optimum Mark (Optimum) mind az els, mind a masodik lajstromozast kifogasolta,
és torlési keresetet nyujtott be az EUIPO-nal. Az Optimum el8szor azt éllitotta, hogy a
védjegy nem elégiti ki az eurdpai védjegyrendelet 7(1)(a) cikkének kovetelményét, mert a
grafikus abrazolds nem rendezi el a szineket szisztematikusan, elére meghatérozott és egy-
séges tarsitassal. Masodszor azt allitotta, hogy a leiras szamos kombinaciot tesz lehetévé,
ami bizonytalansagot eredményez.

2013-ban az EUIPO torlési osztalya mind az elsé, mind a méasodik lajstromozast érvény-
telennek nyilvanitotta azon az alapon, hogy nem voltak elég pontosak, mert mindkét lajst-
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romozas szamos eltéré kombinaciot tesz lehetévé: ezért a fogyasztok nem észlelhetnek egy
sajatos szinkombindacidt, és azt nem tudjak ujra felidézni, hogy lehetévé valjék szamukra a
jovObeni biztonsagos vasarlas.

A Red Bull fellebbezett a dontés ellen, azonban az EUIPO fellebbezési tandcsa mindkét
fellebbezést elutasitotta, megallapitva, hogy a vonatkozo leirasokkal egytitt szemlélve a két
védjegy grafikus abrazolasa nem elégiti ki a pontossag és tartossag kovetelményét, ami a
C-49/02 sz. Heidelberger-iigyben van lefektetve a szinkombinaciok védjegyként valo lajst-
romozasaval kapcsolatban.

A Red Bull ezutan a GC-hez nyujtott be fellebbezést, amelyet azonban ez a birdsag is
elutasitott. Végiil a Red Bull a CJEU-hoz fordult.

Ezt a fellebbezését a Red Bull 6t kiillonboz6 okra alapozta. Itt most a mésodik fellebbezési
okot emeljiik ki, amely tobb részbdl all, és a fellebbezés zomét képezi. Ebben a Red Bull arra
hivatkozik, hogy a GC helytelentil értelmezte a Heidelberger-dontést, amikor megallapitot-
ta, hogy a szinkombinaciokbol all6 védjegyeknek szisztematikusan kell megadniuk ezeknek
a szineknek a térbeli elrendezését. A Red Bull szerint a GC, amikor a szinek egyszer(i egy-
mas mellé helyezését nem tekintette elegendének ahhoz, hogy pontos és egységes grafikus
abrazolast képezzenek, megsértette azt a szabdlyt, hogy egy védjegyet gy kell szemlélni,
ahogyan be van nytjtva, és ezzel elmulasztotta figyelembe venni a szinkombinaciobdl allo
védjegyek sajatos vonasat, nevezetesen azt, hogy nem rendelkeznek korvonalakkal.

A Red Bull vitatta a GC-nek azt a megallapitasat is, hogy a szinkombinaciokbdl all6 védje-
gyeknek leirast is magukban kell foglalniuk. A leirast mindig a bejelentd tetszésére hagytak.
A CJEU nem tett megjegyzést erre a fellebbezési okra, mert mind az els6, mind a masodik
lajstromozas tartalmazott leirast, ezért ennek a kérdésnek az eldontése nem befolyasolta az
eljaras kimenetelét.

Végiil a Red Bull arra a tényre hivatkozott, hogy a GC figyelembe vette a védjegy tény-
leges haszndlatat annak érdekében, hogy megallapitsa, hogy a grafikus abrazolas tobbfé-
le elrendezést tesz-e lehetévé. A Red Bull szerint a GC 6sszetévesztette a védjegy grafikus
abrazoldsanak elemzését a szerzett megkiilonboztet6képesség elemzésével. Hangstlyozta,
hogy mind a 7(3) cikk, mind a 15(1) cikk lehet&vé teszi egy védjegy kiilonbozd valtozatok-
ban valé hasznélatat, mert a szinkombinaciokbol allé védjegyeket nem kell egyetlen abras
elrendezésre korlatozni.

A CJEU elutasitotta a fellebbezés valamennyi okat, megallapitva, hogy a GC nem tévedett
jogilag, amikor leszogezte, hogy egy olyan lajstromozas, amely tobbféle reprodukalast tesz
lehetové, Gsszeegyeztethetetlen a védjegyrendelet 4. cikkével. A CJEU a kévetkez6 megjegy-
zéseket tette.

— Az esetjog egyértelmiivé teszi, hogy egy védjegyet csak akkor lehet lajstromozni, ha a

bejelentd olyan grafikus dbrazolast nyujt be, amely lehetévé teszi a kivant oltalmi kor
egyértelmi és pontos meghatarozasat.
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oz

— Amikor verbalis leirdst hasznalnak, arra kell torekedni, hogy egyértelmtivé tegye a ki-
vant oltalmi kort, és nem lehet 0sszeegyeztethetetlen a grafikus abrazolassal, tovabba
nem ébreszthet kétségeket a grafikus abrazolas korével vagy targyaval kapcsolatban.

— A Heidelberger-dontés megallapitja, hogy két vagy tobb szin egyszerti elhelyezése
alak vagy konturok nélkiil nem nyujtja a pontossag és érthetéség kivant mindségét,
mert szamos kombindcidt tesz lehetévé, és nem engedi meg a fogyasztok szamara,
hogy felidézzenek egy konkrét szinkombindcidt, és biztonsaggal megismételjék jovo-
beli vasarlasaikat.

— Azakévetelmény, hogy szinek kombindcidjanak olyan szisztematikus elrendezést kell
mutatnia, ahol a szinek el6re meghatdrozott és egységes médon vannak tarsitva, nem
alakitja at a védjegyet abras védjeggyé, mert ez a kovetelmény nem jelenti azt, hogy a
szineket konturokkal kell meghatarozni.

A CJEU dontése arra az értelmes kovetkeztetésre jut, hogy egy szinkombinacio lajstro-
mozasat olyan modon kell kialakitani, hogy egyetlen és eldre meghatarozott védjegy legyen
azonosithato. Az olyan bejelentések, amelyek a vonatkoz6 szinek tobbszords kombinacidjat
lehet6 tevé bizonytalan leirdsokat hasznalnak, és ezért tobb védjegyre vonatkoznak, elfo-
gadhatatlanok.

A CJEU-nak ez a dontése arra emlékeztetheti a bejelentéket, hogy — amennyiben sziikség
van a lajstromoztatni kivant védjegy magyarazatara — igen fontos olyan pontos leirast hasz-
nélni, amely aldtamasztja a szinkombinaciokra és egyéb, nem hagyomanyos védjegyekre
vonatkozo6 bejelentéseket. Ebb6Sl a dontésbdl dltalanos érvénnyel az a kovetkeztetés is le-
vonhatd, hogy erésen meg kell fontolni olyan stratégiai jelent6ségtli védjegyek benyujtasat,
amelyek lényegileg hasonl6 szinekbél allnak. A CJEU déntésébdl is kittinik, hogy kulcsfon-
tossagu az EU-ban val6 lajstromozasnal a védjegy pontos és vildgos leirasa. A leirasnak meg
kell adnia a szinek elrendezésének pontos mddjat az arukon valé alkalmazaskor.

Az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala

2015. februarban Stirlinx Arkadiusz Kamusinski (Stirlinx) az EU Szellemi Tulajdoni Hiva-
talandl kérelmezte a BRAVE PAPER szOvédjegy lajstromozasat a 16. és a 35. aruosztalyban
egyebek mellett papirra, nyomtatott anyagra és hirdetésre, valamint ujsagok elektronikus
valtozatainak eladasara.

A Heinrich Bauer Verlag KG (HBV) felszolalt a bejelentés ellen korabbi BRAVO német
védjegye alapjan, amely a 9., 16., 35. és 41. aruosztalyban azonos és hasonlé arukra vonat-
kozott. A felszoélalasi osztaly elutasitotta a felszolalast. Ez ellen a HBV fellebbezést nytjtott
be az EUIPO fellebbezési tanacsanal, amely hatélytalanitotta a felszolalasi osztaly dontését,
és elutasitotta a bejelentést. Stirlinx a GC-hez fordult fellebbezésével.

A GC megallapitotta, hogy a kialakult joggyakorlat szerint két egytittes feltételt kell kielé-
giteni ahhoz, hogy pozitivan meg lehessen allapitani az 6sszetévesztés valoszintségét:
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— akérdéses védjegyeknek azonosaknak vagy hasonloknak kell lennitik;

— avédjegyek altal védett aruknak és szolgaltatasoknak szintén azonosaknak vagy ha-

sonloknak kell lenniiik.

Emellett az Gsszetévesztés valoszintségét globalisan kell megéllapitani a védjegyek és a
kérdéses aruk és szolgaltatasok kozonség altali érzékelése szerint.

A vonatkoz6 kozonség altalanos figyelmi szintje kapcsan a birdsag azon a nézeten volt,
hogy nincs sziikség az 9sszetévesztés valoszinliségének vizsgalatara olyan kozonség esetén,
amely az atlagosnal magasabb szintl figyelmet tanusit. A legalacsonyabb figyelmi szintd
kozonséget kell figyelembe venni.

Az az érv, hogy a vonatkoz aruk az altalanos kozonséget és az 4tlagnal magasabb figyel-
mi szintd tzleti fogyasztdkat célozzak meg, nem befolydsolja a megtévesztés valdszintisé-
gének megallapitasat.

A felek nem vitattak, hogy az aruk a 16. aruosztilyban azonosak voltak, mig a 35. aru-
osztaly szolgaltatasai 4tlagos hasonldsagi fokot mutattak, és kiegészit jellegtiek voltak a
korabbi lajstromozas 9. és 16. aruosztalyba tartozé aruihoz képest.

A BRAVE PAPER és a BRAVO védjegy hasonlosagardl a birosag azt allapitotta meg, hogy
a megitélést az altalanos benyomasra kell alapozni, figyelembe véve a védjegyek uralkodo
megkiilonboztetd elemeit, és hogy a kozonség altalaban nem figyel a védjegyek leird ele-
meire.

Emellett a fogyasztok rendszerint nagyobb fontossagot tulajdonitanak a védjegy elsé ré-
szének, és az a tény, hogy egy megjelolés nagybetiikkel jelenik meg, lényegtelen, mert az
oltalmat a szovédjegynek adjak, nem pedig a grafikai sajatsagoknak.

A jelen esetben nem vitattdk, hogy a ,,paper” (papir) sz6 leir6 jellegti volt a 16. és 35. osz-
taly aruira és szolgaltatasaira nézve. Emellett mindkét védjegynek azonos volt az els négy
betiije és az els6 szotag kiejtése.

A birdsag fogalmi hasonldsagot allapitott meg a két védjegy kozott, mert a vonatkozd
kozonség a ,,bravo” elemet olyan felkialtasként fogja fel, amely egy derék személyt dicsér
egy teljesitményért, és a ,brave” (bator) kifejezést az angolul beszélé kézonség mint olyat
fogja értelmezni.

Végiil a GC megerdsitette a fellebbezési tanacs megallapitasait, megerdsitve, hogy fennall
az Osszetévesztés valoszintisége. Ezért a fellebbezést teljes terjedelmében elutasitotta.

Az Eurépai Unio Torvényszéke
A GC 2019. majus 14-én kelt dontésével a futballjatékos Neymar Da Silva Santos Juniornak
adott igazat a nevével kapcsolatos védjegyjogokért folytatott perben, és megerdsitette az

EUIPO a dontését, amely szerint a portugal Carlos Moreira a NEYMAR védjegy bejelentése-
kor rosszhiszemtien jart el, és ezért a védjegyet tordlni kell.
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Az tgy hattere, hogy Moreira 2012-ben jelentette be az EUIPO-nédl a NEYMAR védje-
gyet, amelyet 2013. aprilisban lajstromoztak a 25. aruosztalyban ruhdzati cikkekre, cip6k-
re és fejfedSkre. Moreira a tovabbiakban kérte még a kovetkezd védjegyek: NYM, NEYMAR
FOOTWEAR, NJR NEYMAR JR és egyéb védjegyek, igy az IKER CASILLAS és IKC IKER CASILLAS
védjegy lajstromozasat is, amelyek szintén ismert futballjatékos nevét vagy nevének alkoto-
részeit tartalmaztak.

2016. februarban Neymar kérte az EUIPO-nal a NEYMAR védjegy megsemmisitését vala-
mennyi arura. Az EUIPO teljesitette ezt a kérést.

Ezt kovetden Moreira a GC-nél keresetet nyujtott be az EUIPO dontésének hatalytala-
nitasa irant. Kijelentette, hogy a védjegybejelentésnek a ,,Neymar” névvel valo egyezése
csupdn a véletlen miive; a megjelolt futballjatékos a védjegybejelentés idSpontjaban még
ismeretlen volt. Igy a védjegyet csupan fonetikai okok miatt valasztotta.

Dontésével a GC megerésitette az EUIPO hatarozatat, amely szerint Moreira a NEYMAR
védjegy bejelentésekor rosszhiszemtien jart el, mert ki akarta hasznalni a futballjatékos hir-
nevét.

A birdsag kifejtette, hogy Neymar eur6pai médiumok hiradasai szerint — ellentétben Mo-
reira dllitasaival — a brazil nemzeti futballvalogatottban nyujtott teljesitménye folytan mar
2009 és 2012 kozott ismert volt, kiilondsen Franciaorszagban, Spanyolorszagban és az Egye-
stilt Kiralysagban, és mar akkor reményteljes futballjatékosként emlitették.

Az atény, hogy Moreira a NEYMAR védjegy bejelentésével azonos napon az IKER CASILLAS
védjegyet is bejelentette, azt bizonyitja, hogy ismerettel rendelkezett a futball vildgaban, és
a NEYMAR védjegy lajstromozasanak kérelmezésekor — ellentétben allitasaval — nem vélet-
lenrél volt sz, hanem tudatosan igényelte jelentds és igéretes futballjatékosok nevét véd-
jegyként. A birdsag felfogasa szerint ezért nem képzelhet6 el, hogy a védjegybejelentéskor
semmit sem tudott az azonos nevt futballjatékos létezésérol.

Moreiranak azt az érvét, hogy a védjegyet csak fonetikai okok miatt vélasztotta, szintén
elutasitotta a birdsag, utalva a futballjatékos mar akkor meglévé ismertségére.

Moreira a GC dontése ellen két honapon beliil kérhetett jogorvoslatot az EU Birdsaganal,
de ilyen jogi 1épésrél nincs tudomasunk.

Franciaorszag

A LOréal tulajdonosa a NUTRILOGIE, a DERMOLISS és a HYDRA SENSITIVE francia, és a
HYDRA SENSITIVE eur6pai unios védjegynek, valamennyinek a 3. aruosztalyban.

A Guinot vallalat szépségipari termékeket 4llit el6, amelyeket kizardlag szépségintézetek
sajat nemzetkozi halozatan beliil értékesit. 2015-ben L'Oréal tudomast szerzett arrdl, hogy
a Guinot
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— kérelmezte Franciaorszagban és az EUIPOnaél a NUTRILOGIC védjegy lajstromozasat
kozmetikumokra és arcapol6 termékekre, és ezt a védjegyet testbalzsamokra hasz-
nalta;

— a HYDRA SENSITIVE védjegyet 2010 ota hasznalta kiillonb6zé bérapolo termékekre;
és

— kozmetikai termékeket DERMA LISs névvel forgalmazott.

A LOréal harom kiilonallo keresetet nyujtott be a Guinot ellen, kérve a NUTRILOGIC
védjegy torlését, tovabba bitorlds megallapitdsit HYDRA SENSITIVE és DERMOLISS francia
védjegyével kapcsolatban. A Guinot ellenintézkedésként érvénytelenségi és torlési keresetet
nyujtott be a HYDRA SENSITIVE és a DERMOLISS francia védjegy ellen

Az els6foku Parizsi Birosag megallapitotta, hogy a Guinot altal NUTRILOGIC védjeggyel
arusitott aruk azonosak voltak a LOréal altal NUTRILOGIE védjeggyel megjelolt arukkal. A
birék megallapitottak, hogy a LOréal termékeit n6knek, mig a Guinot termékeit férfiaknak
szantak ugyan, azonban ez nem birt jelentdséggel. Ugyancsak lényegtelen volt az a tény,
hogy a termékeket eltérd értékesitési csatornakon hoztak forgalomba, és hogy azok nem
vonatkoztak azonos termékekre, mert az egyetlen lényegbevago dolog az aruk azonos vagy
hasonlo jellege ,,az egyes aruk sajatsagainak figyelembevétele nélkil”.

A jelzések vonatkozasdban a birosag megallapitotta, hogy azok nagymértékben hasonlok,
és ezért az Osszetévesztés valoszind.

Az elséfoku birdk érdekes mddon megjegyezték, hogy a LOréal NUTRILOGIE jelzését
~védjegyként” hasznaljak (vagyis daruk és szolgdltatasok megjelolésére), még ha azt ,egy
VICHY védernyémarka ald helyezik is”. A birésag hozzatette, hogy az a tény, miszerint a felek
védernyémarkai eltéréek, nem csokkenti az 6sszetévesztés valosziniiségét.

A birésag azonban, idézve a CJEU 2002. novemberi Arsenal-déntését, megallapitotta,
hogy egy védjegy bejelentése csupan olyan ténykedés, amely el6késziti ennek a jelzésnek a
kereskedelmi hasznalatat.

Az elséfoku birok megallapitottak, hogy ilyen tevékenységet ,,nem végeznek olyan druk
és szolgaltatasok vonatkozasdban, amelyek kereskedelmi szdrmazasat garantélni kell annak
a kozonségnek a szdmara, amellyel a jelzés nincs érintkezésben”. Ezért a birésag azt a ko-
vetkeztetést vonta le, hogy ez nem bitorldtevékenység, és semmiképpen nem okoz kart a
védjegytulajdonos szamara.

Végiil a birdk torolték a LOréal HYDRA SENSITIVE és DERMOLISS francia védjegyét, mert
ugy talaltak, hogy ezek a kifejezések deszkriptivek a megjelolt aruk vonatkozaséban, tekin-
tet nélkiil arra a tényre, hogy a jelzések nyelvi jitasok.

Az elséfoku Parizsi Birdsag 2018. junius 7-i dontésében leszogezte, hogy egy védjegy-
bejelentés benytjtasa a 2017. junius 14-i unids védjegyrendelet 9. cikke szerint nem képez
kereskedelmi tevékenységet, és ezért nem lehet bitorlocselekedetnek tekinteni.
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India

Az indiai keriileti birdsagok ritkan dontenek jelentds kartérités megitélésével jaré szellemi
tulajdoni tigyekben. Ez a gyakorlat most megviéltozott, mert a Trimble Solution Corporation
(Trimble) v. Vivek Gupta (Vivek)-tigyben az alpereseket eltiltotta a felperesek szoftverének
hasznalatatdl, és egytttal az alpereseket 81 796 USD kartérités fizetésére kételezte, ami in-
diai szellemi tulajdoni tigyekben igen jelentds 6sszegnek mindsiil.

A Trimble egy finn vallalat, és Indidban egy leanyvallalattal rendelkezik. Szoftvertermé-
keket allit el6, és egyéb szolgéltatasokat is nyujt, amivel hatékonyabba teszi tigyfeleinek tiz-
leti Gigyeit, és segit versenyképességiik fokozasaban. Uzleti tevékenységét az épitSiparban
és az energiaszolgaltatas teriiletén fejti ki. Szamitégépprogramjat el6szor Finnorszagban
publikélta, és az Egyesiilt Allamokban lajstromoztatta.

A Trimble megallapitotta, hogy az alperes Vivek jogtalanul és engedély nélkiil hasznalja
a szoftverét mérnoki terveiben és egyéb kereskedelmi célokra, aminek folytan az 1957. évi
szerz6i jogi torvény 51. cikke alapjan bitorolja szerzéi jogat.

Miutan a Trimble az Ahmedabadi Korzeti Birdsagon beperelte szerz6i jogainak bitorlasa-
ért, és az alperes az el6irt hataridon beliil elmulasztotta a valaszadast, a birdsdg a kovetkezd
tenyeket vette figyelembe:

a felperes tulajdonosa az alperes éltal hasznalt szoftvernek;

— az alperes bitorolta a felperes szerz6i jogat;

— a felperes jogosult volt tartds intézkedésre, amely eltiltotta az alperest, annak igaz-
gatoit, fo tisztségviseldit, szolgdit és mindazokat, akik kozvetleniil vagy kozvetve az
6 érdekében fejtettek ki tevékenységet, a felpereshez tartozd szoftver tdrolasatol és
hasznalatatol;

— afelperes jogosult olyan dontésre, amely elrendeli, hogy az alperes

- szolgaltasson valddi és hiteles beszamolot arrodl a haszonrol, amelyet torvénytele-
niil szerzett a felperes szerzdi joganak bitorlasabdl; és

- fizessen meg minden hasznot, amelyet a felperes szoftverének hasznélata révén
szerzett.

A birésag megallapitotta, hogy az alperes semmilyen valaszt vagy kifogast nem nyujtott
be a felperes keresetére. A felperes bizonyitékai alapjan egyértelmii igazolast nyert, hogy a
felperes azoknak a szoftvertermékeknek a lajstromozott szerzéijog-tulajdonosa, amelyeket
az épitSiparban, energiaelosztdsban és infrastruktira-menedzsmentben haszndlnak. A bi-
rosag helyi megbizottjanak jelentése megallapitotta, hogy az alperes szoftverének jelentds
vonasait a felperes szoftverjébél vette, és igy azokat bitorolta. A birdsag megallapitotta to-
vabba, hogy az alperes a felperes szoftverprogramjanak jelentds részét jogosultsag nélkiil
hasznalta mérnoki terveiben és egyéb kereskedelmi célokra Ahmedabadban, aminek kévet-
keztében bitorolta a felperes szerzdi jogat.
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A birdsag a felperesnek adott igazat. Ezért az alperesnek dsszesen 81 796 USD-t kell fizet-
nie a felperes részére a birdsagi itélet keltétél szamitott 3 honapon belil.

Izrael

A) Az izraeli Espresso Club mozgalmat inditott ismertségének novelésére, amelyben George
Clooney egyik hasonmadsat is szerepeltették. Emellett a hasonmas bemutatasakor szatiri-
kus elemeket is hasznaltak, amelyek a svajci Nestlé multinacionalis cég leanyvéllalatanak, a
Nespressonak egy tjabb, a hires szinészt szerepeltet6 hirdetéseire utaltak. Ezért a Nestlé és
a Nespresso a Tel Avivi Keriileti Birosagon védjegybitorldsért és szerzéi jog megsértéséért,
tovabba tisztességtelen versenybe {itkozd cselekedetért és a Nespreso hirnevének megsérté-
séért pert inditott az izraeli cég ellen.

A birdsag elutasitotta a felperes érveit. A dontés ellen a Nestlé és a Nespresso fellebbezett
a legfels6bb birdsagnal.

Annak a dontése elutasitotta a felperesek érveit, és hangsulyozta, hogy az Espresso Club
nem bitorolta a Nespresso szerzdi jogait, ezzel precedenst teremtve a védjegyek hatdrairdl
a hirdetés vilagaban. Megallapitotta, hogy a Nespressonak nem volt szerzéi joga George
Clooney-nak vagy képmasanak a sajat markanevéhez kapcsoltan valé hasznalatara; ilyen
jogai csupan Clooney-nak lehetnek — ha 6 egyaltalan folyamodott ilyen jogokért. Megalla-
pitotta tovabbad, hogy a Nespressonak az Espresso Club éaltal bemutatott mintaelemekre, igy
a kavé mintaira sincs védett szerz6i joga.

A legfelsébb birdsag elutasitotta a Nespresso arra vonatkozoé érveit, hogy védjegyeit
helyteleniil hasznaltak, és a vonatkozo esetjog forrdsainak elemzése alapjan elutasitotta a
Nespressonak azt az érvét, hogy az Espresso Club hirdetési kampanya ,higitotta” az 6 hir-
nevét.

Megallapitotta tovabba, hogy parddianak vagy szatiranak a hirdetésben vald jelenlétére
vonatkozé bizonyitas nem elegendé a hirnév karosodasanak igazolasahoz. Emellett a biro-
sag azt is leszogezte, hogy még a ,,csipds hirdetés” koriilményei kozott is, amikor egy ver-
senytdrsat negativ szinben tiintetnek fel, a felperesen van a kielégit6 tények bizonyitasanak
terhe. Ez magdban foglalja példaul ,,a hirdetés altal a védjegy hirnevére ténylegesen gyako-
rolt, valamint a negativ hirdetés dltal a fogyasztokra gyakorolt befolyas figyelembevételét”

Végil elutasitotta a fellebbez6 feleknek azt az érvét, hogy az Espresso Club hirdetései
torvénytelen masolast képeztek. A legfelsébb birdsag inkabb azon a véleményen volt, hogy
a hirdetések j és fiiggetlen parodiat képeztek, és hogy dltalaban egy versenytars elleni sza-
tirikus hirdetés nem képez torvénytelen masolast.

A precedenst teremtd itélet nemzetkozi érdeklédést véltott ki, és mind a svajci, mind az
angol média publikalta.
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B) A dél-koreai Sangsin Brake Co. Ltd. (Sangsin) az Izraeli Védjegyhivatalnal kérelmezte a
HI-Q védjegy lajstromozasat killonboz6 gépkocsikra és azok alkatrészeire. Az elévizsgald
azon a véleményen volt, hogy az 1972. évi védjegyrendelet 11(9) cikkével titkozne, ha lajst-
romozna a megjelolt védjegyet, mert a Goodyear Dunlop Tyres a HI-Q megjel6lésre 104727
és 104728 szammal mar két lajstromozott védjeggyel rendelkezett.

A Sangsin és a Goodyear kozott 1étezik egy megallapodas a védjegyek egyiittes lajstromo-
zasarol, amely vildgszerte szabdlyozza a jogokat. Ezt a megallapodast 2019. marcius 20-an a
bejelent6 megerdsitette, és ezt az iratot a Goodyear timogatasaval benyujtotta a hivatalnal.

Tovabbi magyarazat megvilagitotta, hogy a felek altal igényelt aruk nem mutattak atfe-
dést, mert a Goodyear lajstromozott védjegyei — miként az arulistakbdl kittinik — gumiab-
roncsokra vonatkoztak, mig a Sangsin ezektol eltérd termékekre kért oltalmat.

A felek arui kozotti tovabbi megkiilonboztetést biztosit, hogy elosztasi csatorndik is el-
téréek: a Goodyear az abroncs kilyukadasat helyreallité eszkozoket szallit, mig a Sangsin
gépkocsiszervizeket tizemeltet tartalékalkatrészekkel jarmiivek karbantartasara.

A Goodyear izraeli képvisel6je tisztazta a fogyasztok megtévesztése vonatkozaséban fel-
meriilt kérdéseket, kifejtve, hogy torténelmileg nincsenek félreértések a vonatkozoé védje-
gyekkel és termékekkel kapcsolatban, aminek eredményeként a két védjegy egyiittélése nem
okoz problémakat sem Izraelben, sem kiilf6ldon.

Ezeknek a tényeknek az ismeretében a hivatal elnokhelyettese, Bracha asszony arra a ko-
vetkeztetésre jutott, hogy nem kell tartani a védjegyek Osszetévesztésének valdszintiségétol,
és ezért engedélyezte a kért védjegy lajstromozasat.

Malajzia

Malajzidban a parlament 2019. julius 2-4n jévahagyta az 4j védjegytorvényt, amelynek leg-
f6bb valtozasa a korabbi, 1976. évi védjegytorvénnyel szemben — amely csupan hagyoma-
nyos dolgok, igy nevek, cimkék, aldirdsok, nyelvek, bettik és szamok lajstromozasat tette
lehet6vé —, hogy megengedi illatok, hangok, alakok és szinek lajstromozasit is.

Emellett a maldj parlament jévdhagyta a Madridi Jegyz6konyvhoz valo csatlakozast, ami-
nek révén védjegyek nemzetkozi lajstromozasa is lehetévé valt maldj bejelenték szdmara,
mig kiilfoldi bejelenték Malajziat megjelolt orszagként valaszthatjak nemzetkozi védjegy-
bejelentéseikben.

Németorszag
A) Egy német feltalaldé 2015. marcius 27-én szabadalmi bejelentést nyujtott be a Német
Szabadalmi és Védjegyhivatalnal (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) az anyag és

gyartastechnologia mérnokség teriiletén. A bejelentés leirasa szerint a feltalaloi tevékeny-
ség abban allt, hogy egy elektromos kabelt nem a szokédsos forrasztassal vagy ragasztassal,
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hanem egy a szabadalmi leirasban ismertetett, sajatos ultraszonikus technika alapjan, egy
szonotrod segitségével kotnek be. Az ,,Eljaras és kotéelem elektromos kabelen egy fémérint-
kez6 elemhez és szonotrod” cim bejelentést 2015. december 17-én publikaltak. 2016. szep-
tember 19-én, vagyis a szabadalmi térvény 59. cikke szerint engedélyezett 9 honapon beliil
felszolalast nyujtottak be ellene azon az alapon, hogy a bejelentés 1. és 5. igénypontja nem
4j, és a 8. igénypont nem alapul feltalaléi tevékenységen. Az el6vizsgald ujdonsagronténak
talalta a D4 jelzést publikdlt német szabadalmi bejelentést, amely szerint hideghegesztési
eljarasban egy rézhiively cs@szertien kiképzett végét csort képezve hozzaszoritjak egy alu-
miniumvezet6hoz ugy, hogy csupan egy keskeny rés maradjon vissza a hegesztés utan. Az
el6vizsgald a bejelentést egy 2018. majusban tartott szobeli targyalas utan elutasitotta.

A bejelentd e dontés ellen a Szovetségi Szabadalmi Birdsagnal (Bundespatentgericht,
BPG) nyujtott be fellebbezést.

A BPG szintén tjdonsagronténak tekintette a D4 publikaciét. Emellett arrol tajékoztatta
a bejelent6t, hogy az adott terilleten mtikodd szakembertdl a muszaki fejlédéssel valo 1é-
péstartast varnak el, igy a vizsgalt esetben az ultrahangos hegesztési technologia és/vagy dj
otvozetek tulajdonsagainak a javitasat.

A birésagi szakérté megéllapitotta, hogy forrasztds vagy ragasztas nélkiil csupan fém-
vezetdk, hiivelyek és érintkezé elemek ultrahangos hegesztése vezet a kivant feszességhez,
azonban a vitatott szabadalmi leiras nem ad felvilagositast arrdl, hogy a védeni kivant elja-
ras hogyan ér el folyadékokkal és gazokkal szembeni 4thatolhatatlansagot.

A BPG megallapitotta, hogy az 1. és az 5. igénypont nem kimondottan ultrahangos he-
gesztésre vagy ilyen hegesztéssel el6allitott kotGelemre iranyul, és egy szakember a szaba-
dalmi leiras alapjan az eljarasban semmi meglepét nem talal.

A szonotréddal kapcsolatban a BPG megallapitotta, hogy a koétés létrehozasahoz annak
nyilvanvaldan két aktiv, eltéré magassagu feliilettel kell rendelkeznie. A 8. igénypontban
ez van leirva. Ezért a BPG ugy dontott, hogy a 8. igénypont targya nem alapul feltalaloi
tevékenységen. Még ha a szabadalom 1. és 5. igénypontja nem iranyult volna is ultrahangos
hegesztésre vagy egy ultraszonikus hegesztéssel eléallitott kotéelemre, egy szakért le tudnd
vonni azt a kovetkeztetést, hogy a szabadalmi bejelentésben nincs leirva szabadalmazhaté6
taldlmany. Ezért a BPG ugy dontott, hogy teljes terjedelmében elutasitja a bejelentd felleb-
bezését.

B) A jelenlegi német szabadalmi térvény végrehajtasi utasitdsanak (Patentverordnung,
PatV) 14. cikke szerint amikor egy idegen nyelven benyujtott szabadalmi bejelentéshez be-
nyujtjak a német forditast, azzal egyiitt egy bizonylatot is be kell nyujtani, amely jelzi, hogy
a forditast vagy egy német szabadalmi iigyvivé, vagy pedig a vonatkozo nyelv hivatalosan
megjel6lt és elismert forditdja hitelesitette.

A BPG egy 2018. oktober 11-i dontésében megallapitja, hogy a forditasok hitelesitésének
benyujtasi kovetelménye Gsszeegyeztethetetlen a német alkotmany 20. cikkébdl levezetett
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altalanos torvényi szabélyokkal, és ezért a gyakorlatban nem kell alkalmazni. A dontés java-
solja a PatV 14(1) cikkének teljes torlését.

A BPG vildgosan kifejti, hogy a jelenlegi hitelesitési kovetelmények két okbol aranytala-
natok. El6szor: a PatV 14(1) cikke valéjaban nem alkalmas arra, hogy biztositsa a forditas
egy bizonyos mindségi és helyességi szintjét. Ez f6leg annak a ténynek tulajdonithatd, hogy
lathatéan nincsenek jogi kovetkezményei vagy szankcioéi annak, ha egy német szabadalmi
tigyvivé hamis bizonylatot szolgaltat, mint az n. ,vak bizonylatok” esetében, amikor a hi-
telesitd nem képes megérteni mindkét nyelvet. Masodszor: a PatV 14(1) cikke targyilagosan
nem sziitkséges jogi célra. Itt a {6 érv az, hogy a Német Vallalatkezelési Egyezmény 22(1)
cikke altal egy nemzetkdzi szabadalmi bejelentés német nemzeti szakaszaba valé belépés-
hez sziikséges forditds mentes a hitelesités terhétél. Mindazonaltal itt nincs arra utald jel-
zés, hogy a PCT nemzeti szakaszanak meginditasahoz sziikséges német forditds a tényleges
gyakorlatban alacsonyabb mindségti lenne, mint a PatV 14(1) cikke szerint benyujtott for-
ditasok. Ilyen vonatkozasban a birdsag arra is ramutat, hogy a forditasban el6fordul6 hibak
rendszerint magdra a bejelentére, nem pedig a nagykozdnségre nézve kdrosak. Igy a helyes
forditas biztositasanak hatdsa jol elérhet6 lenne a PCT 4ltal megkivanthoz hasonld rendsza-
balyokkal, amelyek a bejelentSkre sokkal kisebb terhet ronak.

Minthogy a BPG a PatV 14(1) cikkének érvényességére vonatkozo dontést komoly gya-
korlati és jogi fontossagu kérdésnek tekinti, felkérte a DPMA elnokét (aki kiadta a szabadal-
mi rendeletet), hogy tegye dontését nyitotta és feliilvizsgalatat a BGH 4ltal lehet6vé, amely
el6tt az tigy jelenleg fiiggében van. Minthogy a PatV 14(1) cikke reformjanak dltalanos kér-
dését a jogi kozonség mar 2000-ben felvetette, hatdrozott jelei tapasztalhatok annak, hogy
a BGH kovetni fogja a BPG dontését. Ennek a kovetkezményei folytan tobbé nem lenne
sziikség német szabadalmi bejelentések forditasaihoz hitelesités benyujtasara.

C) Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal dllandé gyakorlatot fejlesztett ki a megvaldsithatdsag
kovetelményével kapcsolatban olyan igénypontok tekintetében, amelyekben nyitott végti
jellemz6 van [az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 83. cikke]. Az egyik ilyen els6
dontést T 409/91 szammal egy Exxon-ligyben hozta az ESZH fellebbezési tanacsa, amely-
ben lefektette azt az elvet, hogy az ESZE 83. cikkében foglalt kovetelmény teljesitése érde-
kében a bejelentd altal benyujtott leirasnak elegendd tajékoztatast kell tartalmaznia ahhoz,
hogy egy dltalanos tudast szakember meg tudja valdsitani a taldlmanyt az igényelt teljes
tartomanyon beldl.

Ebben az tigyben egy segédkérelem szerinti igénypont azt irta el6, hogy a viaszkristalyok
atlagos részecskemérete 4000 nm-nél kisebb legyen, és a f6kérelem szerinti igénypontban
nem emlitett als6 hatar ne haladja meg az 1000 nm-t; ezeket az értékeket ténylegesen felsé
hatarként az eredeti 5. igénypont nyilvanitotta ki. A fellebbezési tanics dontése szerint
egy kinyilvanitott felsé hatdr als6 hatarként vald hasznalata kielégiti az ESZH 123(2) cikke
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szerinti kovetelményt (megfelelé alatdmasztas volt az eredetileg benyujtott dokumentu-
mokban).

A T 1008/02 sz. Diaper-dontésben a fellebbezési tandcsnak egy olyan igényponttal kap-
csolatban kellett dontenie, amely ,,legalabb 27 ml/g vizes oldatot” elnyel6 szuperabszorbens
anyagot ir el6. A tandcs itt igy dontott, hogy az igénypontot az ESZE 83. cikke alapjan el kell
utasitani, mert az abszorpcids képességnek nem volt felsé hatara.

Ugy tiinik, hogy az ESZH 4ltal kifejlesztett elv az Amerikai Egyesiilt Allamokban is is-
mert, mert egy szovetségi birésdg a MAG SIL Corp. v. Hitachi Global Storage Tech., Inc.-
tigyben megerdésitette, hogy az igénypontok kielégité tanitds hianyaban jogi szempontbdl
érvénytelenek. A birdsag megallapitotta, hogy a fiiggetlen igénypontban kinyilvanitott, nyi-
tott végl tartomdny nem volt aldtdmasztva, mert a kinyilvanitas csupan az igényelt nyilt
végl tartomdny egy kis részére vonatkozott.

A BGH az X ZR 32/17 sz., 2019. mérciusban hozott dontésével a német nemzeti térvényt
alkalmazva megvildgitotta a nyitott végli paraméterek kérdését. A birdsag arra a kovetkez-
tetésre jutott, hogy egy egyoldalu nyitott végli paramétertartomany csak akkor van kell6en
kinyilvanitva, ha a talalmdny a leirasban nincs korldtozva sajatos tartomanyként, hanem a
szakembernek altalanos tanitast ad, lehet6vé téve szamara, hogy eljusson olyan értékekig,
amelyek meghaladjik a szabadalomban bemutatott sajatos maximalis értékeket. Ez a dontés
jelenleg teljesen 0sszhangban van az ESZH fellebbezési tandcsai altal kifejlesztett elvekkel.

Az eldontendd tigyben a birdsag tagadta, hogy a f6 kérelem kell6en ki van nyilvanitva,
mert a szabadalmi leirasban nem volt altalanos kitanitas talalhato.

A BGH dontése alapvetGen eltér az ESZH fellebbezési tandcsai altal kifejlesztett elvektdl,
mert helyt adott egy olyan f6kérelemnek, amely egy tartomany felsé végét egy, az eredeti
dokumentumokban ki nem nyilvanitott értékre korlatozta.

D) Miinchenben a 2019. évi Oktoberfest oktober 21-én kezd6dott. Néhany nappal korab-
ban a DPMA ismét elutasitotta az OKTOBERFEST védjegy lajstromozasat. Miinchen varosa
éveken keresztiil probalkozott ennek és a wiEsN védjegynek a lajstromoztatdsaval.

2018-ban 6 milliénal tobb latogaté ment Miinchenbe, hogy részt vegyen a ,Wiesn”-en (me-
z06n) ezen a népilinnepélyen, a varos ezért probalta éveken keresztiil védeni az OKTOBERFEST
szovédjegyet — és ezaltal az ,,Oktoberfest” névre kisajatitani majdnem minden kereskedel-
mileg kihasznéalhato drut és szolgéltatast egész Eurdpaban.

A DPMA nézete szerint azonban a kifejezés egyértelmtien leird jelzés, amelyet a védjegy-
torvény 8(2) No. 2 cikke szerint szabad szoként kell megtartani. A DPMA ezért szeptember
6-4n ismét elutasitotta az OKTOBERFEST szovédjegy lajstromozasara iranyul6 kérelmet.

Ez a védjegy még Eurépdaban sincs védve. Miinchen varosa 2016-ban kérte unios szévéd-
jegyként vald lajstromozasat, azonban még nem jart sikerrel. Az eurdpai védjegybejelentés
bejegyzése mellett a , fellebbezés fiiggdben” szoveg olvashatd, ami annyit jelent, hogy a hi-
vatali elutasitds ellen benyjtott fellebbezés fiiggdben van.
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Masrészrél a wiESN eurdpai védjegyet 2012-ben lajstromoztatta a Segmiiller Polster-
mdbelfabrik GmbH vilagitasokra és elektromos haztartasi eszkozokre, butorokra és a meg-
felel6 hirdetésre.

Miinchen varosa is képes volt eurdpai védjegyként védeni a wiESN védjegyet 2015. de-
cemberben a nizzai osztalyozas mas osztalyaira és druira, mint a Segmiiller. Miinchen varosa
sikeresen lajstromoztatta ezt a védjegyet a 9. (tisztitoszerek), a 30. (viz-, h6- és elektromos-
sagszolgaltatas, fényképészet), a 38. (kép- és hangreprodukalas), a 39. (telekommunikacios
halézatok és adatbazisok) és a 42. (kutatémotor) aruosztalyban.

Miinchen vérosa birtokosa a védett oIDE WIESN védjegynek is. Kiillonb6zé sorgyartok
és dirndlikészit6k tobbféle eurdpai védjegyet lajstromoztattak, amelyek tartalmazzak a
~Wiesn” széelemet; ilyenek a WIESNBIER, @ WIESNKRACHERL éSs @ WIESN FASHION.

Mas varosok és korzetek szintén hiaba probalkoztak hires események vagy turistavonzé
helyek védjegyként val6 oltalmazaséval. Igy sikertelen volt Skécia a ST. ANDREWS védjegy
és Bajororszag a sUDTIROL védjegy lajstromoztatdsaval, az utdbbi azonban eredményesen
kérelmezte a NEUSCHWANSTEIN védjegy lajstromozasat.

A jogi forum figyelme mindig arra 6sszpontosul, hogy a kérdéses jelzést nem kell-e sza-
badon hagyni a védjegytorvény 8(2) No. 2 cikke alapjan. Gyakran felmeriil az a kérdés is,
hogy a lajstromoztatni kivant védjegy nem deszkriptiv-e a védeni kivant arukra és szolgal-
tatasokra nézve.

E) A BGH 2018. julius 12-i itéletével gy dontétt, hogy egy tobb szotagt védjegy érthetetlen
kiejtésének a veszélye hangzasi szempontbol az 9sszetévesztés fokozott kockdzatahoz vezet-
het. Emellett a BGH meghatdrozta annak a kovetelményeit, hogy mikor indokolja egy uniés
védjegy bitorlasa egy tagorszagban a védjegy hasznalatdnak tiltasat mas tagallamokban is.

A dontés alapjat egy német szoftver-eldallitd (felperes) és egy izraeli székhelyt vallalat
(alperes) kozotti vita képezte. Az izraeli cég vilagszerte forgalmaz szamitégépprogramokat
egy e-lizleten keresztiil. A felperes tobbek kozott a ,combit Relationship Manager” szoft-
vert forgalmazza kiilonboz6 iparagi vllalatoknak, és birtokosa a comBIT unids védjegynek.
Egy ,,Commit CRM” jelolésti professziondlis ,,Service- Automation-Software”-nek az alpe-
res egyik e-lizletében torténd eladdsa miatt fordult birésaghoz uniés védjegyének bitorlasa
miatt.

Miutdn a Disseldorfi Keriileti Fels6birosag masodfokon az alperes javara dontétt, a
BGH ezt a dontést hatalyon kiviil helyezte, hangsulyozva, hogy a tobb szétag cOMBIT és
coMMIT védjegy kozotti hangzasi hasonlésag miatt nagyfoka osszetévesztési kockazat all
fenn. Ugyanis az a tény, hogy a felperes tobb szdtagbol all6 védjegyének kimonddsakor az
egyes szotagok kozott véltozik az ajakatformalas — ami azonban nem térténik meg a meg-
tamadott védjegy esetében — a ,,com-,rél a ,,-mit” szétagra valé atmenetkor, az érthetetlen
kiejtés lehetdsége éppen a védjegyek hasonldsaga mellett szol.
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A felsébirdsag nézetével szemben a BGH is azon a véleményen volt, hogy a ,,commit”
sz6 jelentéstartalma nem semlegesiti a védjegyek hangzasi és képi hasonldsagat. Annak a
ténynek az alapjan, hogy az alperes termékeit egy németil nyelv(i online izleten keresztiil
arusitotta, vagyis nem lehet angolul beszélé, homogén vev6korbél kiindulni, a szénak nem
egyértelmd a jelentéstartalma. Masrészrél a felsGbirdsag a ,commit” szénak kiilonbozo je-
lentéstartalmakat tulajdonitott ugyan, de ez a birésag sem vett alapul egyértelmd jelentés-
tartalmat.

Végiil a BGH azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy egy unos védjegynek az Eurdpai Unid
egyetlen tagorszagaban torténd bitorldsa az Gsszes tobbi tagallamban is bitorlasi cselek-
ményt jelent-e. Ehhez a CJEU korabban mar rogzitette, hogy egy unids védjegy Németor-
szagban torténd bitorlasa esetén — egységes oltalom biztositdsa érdekében — az eltiltasnak
alapvetden az egész uniodban be kell kovetkeznie. Valami mas csak akkor torténik, ha az
illetékes birdsag megallapitja, hogy egyes tagorszagokban kiilonosen hangzasi szempontbdl
nem all fenn Gsszetévesztési veszély. Ilyet az alséfokul birdsdg nem allapitott meg. Egy vala-
melyik tagorszag teriiletén elkovetett bitorlasi cselekmény az Unio teljes teriiletére megala-
pozna ismétlési veszélyt. A BGH felfogasa szerint ezért alapvetden a védjegy bitorldjanak
kotelessége bizonyitani, hogy ha nyelvi okokbol az Uni6 egyes részein fel lehet tételezni
Osszetévesztési veszélyt, mig mas részeken nem, az eltiltast az Eurépai Unié azon allamaira
kell csak korlatozni, ahol fennforog az dsszetévesztés veszélye.

A fenti dontés ismeretében az eurdpai védjegybejelentéknek mindig tigyelniiik kell arra,
hogy egy tobb szoétagti védjegy bejelentésekor nem all-e fenn az érthetetlen kiejtés lehet6-
sége, ami egy hasznalt védjegyet hangzasi szempontbdl a bejelentett védjegy kozelébe vihet,
és igy az Osszetévesztés kockazatat idézheti eld.

F) Két uttordé dontésével, amelyek megvaltoztatjak a kialakult esetjogot, a BGH folytatja az
utdbbi évek iranyzatat.

Egy minta dbrazolasdnak harmadik felek jogbiztonsaganak érdekében tiszta és egyértel-
mid modon kell feltdrnia azt, amit a vonatkoz6 mintéval pontosan oltalmazni kivannak. Ez
a kovetelmény egyértelmiibb hatarokat szab meg, mint egy minta dbrazolasanak a korabbi,
nagymértékben érvényességbarat értelmezése (eurdpai szinten lasd a CJEU 2017. évi don-
tését a Mast-Jagermeister-ligyben).

A BGH altal mar 2018 végén eldontott, de mostandig nem publikalt mindkét iigyben az
volt a kérdés, hogy egy olyan lajstromozott minta, amelynek dbrazolasai egy termék kii-
16nbo6z6 kiviteli alakjait mutatjak, érvényes-e a BGH 2001. februar 13-i ,,Sitz-Liegemdobel”
dontése alapjan, vagy pedig — dsszhangban az eurdpai esetjoggal — érvénytelen. A BGH az
utébbi mellett dontott, és igy feladta korabbi esetjogat.
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a) Tények

A BGH Els6 Polgari Tanacsanak két dontése azonos tulajdonos két eltéré mintdjara vo-
natkozik. A ...0132-0001 sz., a tovabbiakban sportsisakként megjel6lt német mintat 2008.
februdr 28-an jelentették be, és 2008. julius 16-an lajstromozték. A mintatulajdonos hét
abrat nyujtott be, amelyek mindegyike fekete-fehér fénykép volt. Valamennyi dbrazolas egy
sportsisakot mutatott, azonban az egyes sisakok kiilonb6z6 jellemzékkel (példaul eltéré all-
szijjal, lovagléfogantyuval vagy anélkiil, kiilonb6z6 szinekkel és mintakkal) rendelkeztek.

A masodik, ...1031-0001 sz. mintat szintén 2008. februar 28-an nyujtottak be, de csak
2008. julius 23-an lajstromoztdk; erre a mintdra a tovabbiakban ,,sportszemiivegminta’-
ként hivatkozunk. A mintatulajdonos 6t abrazolast nyujtott be, amelyek mindegyike itt is
tekete-fehér fénykép volt, és mindegyik abrazolas siszemiiveget vagy annak elemeit mutat-
ta. Az egyes abrazolasok azonban itt is kiillonb6z6 szintiek, vagyis nem azonos termékek
voltak. Igy tehat mind a sportsisakok, mind a siszemiivegek esetében a benyujtott mintabe-
jelentések az eltérd mintdkat egyetlen mintaként igényelték.

Egy kérelmez6 mindkét minta érvénytelenségének a kimondasat kérte azzal érvelve, hogy
a mintak nélkilozik az oltalmazhatésagot, mert nem egységes targyat nyilvanitanak ki.

A DPMA mindkét kérelmet elutasitotta. A kérelmezé e dontések ellen a BPG-nél nyujtott
be fellebbezést, azonban siker nélkiil.

A sportsisakminta vonatkozasaban a BPG megallapitotta, hogy a hét abrazolas hét elté-
ré sisakot mutat, és hogy a kiilonbségek dontéek a vonatkozo atlagos esztétikai benyomas
szempontjabol. Azonban — korabbi esetjogat alkalmazva — megerésitette a minta oltalmaz-
hatosagat azon az alapon, hogy a minta targyat a hét killonboz6 sisak jellemz8inek a ke-
resztezésével (keresztezési elmélet) lehetett megéllapitani. A sportsisakminta valamennyi
abrazolasa egybeesik, amennyiben azonos alaku sisakhéjat mutat.

Hasonlé okok alapjan a BPG a sportszemiivegmintak oltalmazhatdsagat is megerdsitette,
aminek kovetkeztében ebben az esetben a BPG szerint a benyujtott abrak ugyanannak a
terméknek ot eltéré nézetét mutattak. A kilonbozé szinmintak nem vezettek eltérd ered-
ményre, mert a BPG véleménye szerint a sziirke két kiillonboz6 drnyalatanak fekete és fe-
hér ellentétére kértek oltalmat. A BPG tovabba azzal érvelt, hogy még ha feltételezné is,
hogy az 1-3. abrazolas siszemiivegek két eltérd parjat mutatja, és a 4. és 5. abrazolds olyan
szemiivegparokat mutat, amelyek fiiggetlentil kivalaszthatok mintaoltalomra, a minta még
igy is egységes targyat tarna fel. E targy meghatarozasa céljabol ismét arra lenne sziikség,
hogy az dbrazolasok egybeeso jellemz6i keresztezzék egymast. A jelen esetben az 1-3. ab-
razolas azonos keret(i szemiivegeket mutatott, mig a 4. és 5. dbrazolds csupan arra szolgalt,
hogy egyértelmiivé tegye az livegkeret kétrészes szerkezetét.

A kérelmez6 jogi szempontokra hivatkozva tovabbvitte fellebbezését a BGH-hoz, hogy az
mondja ki a két minta érvénytelenségét. A fellebbezés mindkét tigyben eredményes volt.
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b) A BGH dontései

A BGH mindkét fellebbezést befogadta torvényességi alapon, és a BPG mindkét dontését
hatalyon kiviil helyezte. Minthogy azonban a BGH nem jogosult ténybeli kérdésekben dén-
teni, az igyeket a védjegytorvény 23(5) cikke és a szabadalmi térvény 108(1) cikke alapjan
visszautalta a BPG-nek. A BGH mindkét dontése nagyon vildgos érvelést tartalmaz, ezért
valészintinek tlinik, hogy a BPG mindkét megtamadott mintat érvénytelennek fogja nyil-
vanitani.

A BGH két dontésének kiindulasi pontja a német mintatorvény 1(1) cikke, amely egy
minta oltalmazhatdsaganak két kovetelményét rogziti. El6szor: a mintatorvény 1(2) cikke
értelmében egy minta targyanak ,termékmegjelenése” kell, hogy legyen, vagyis a mintdnak
ipari vagy kézi termék megjelenését kell mutatnia (ami a jelen esetekben minden nehézség
nélkiil pozitiv médon valaszolhaté meg). Masodszor: egy minta targya — mindaddig, amig
nem tartalmaz absztrakciot — csupan ,,egy” minta megjelenése lehet (és nem t6bb mintaé),
mert kiilonben a minta targyat nem lehetne egyértelmtien meghatérozni. Ha a minta nem
teljesiti mind a két kovetelményt, a mintatorvény 33(1) cikke alapjan érvénytelen.

Utalva harmadik személyek sziikséges jogi biztonsagara és a lajstrom egyértelmiiségének
elvére, a BGH vildgos hatarokat szab az ilyen értelmezésnek, és (végiil) feladja a korabbi
un. ,keresztezési elméletet’, amelyet a BPG alapként hasznalt két dontésénél. Ennélfogva
a BGH két dontése szerint olyan esetekben, amikor egyetlen minta abrazolasai egy eltérd
mintajellemzdkkel bird termék killonbozé kiviteli alakjait mutatjak, a minta targyat nem
lehet meghatdrozni ezeknek a valamennyi abrazoldson jelen levé jellemz6knek a kereszte-
zése altal. Ehelyett a mintat érvénytelennek kell nyilvanitani. Csupan azokat a jellemzdket
lehet egy minta oltalmi korébe tartozonak tekinteni, amelyek az dbrazolasokon vilagosan
fel vannak tarva.

A két megtamadott mintabejelentés BPG dltali értelmezése ilyen hattér mellett nem allt
ellen a BGH altali feltlvizsgalatnak. El6szor, a sportsisakminta vonatkozasdban a BGH
leszogezte, hogy a BPG helyesen dllapitotta meg, miszerint a benyujtott abrazolasok hét
kiilénbozé sisakot mutatnak, nem pedig ugyanannak a sisaknak hét eltér6é nézetét. A BPG
a sportszemiivegekkel kapcsolatban is helyesen jutott arra a kovetkeztetésre, hogy a bejelen-
téssel egyiitt benyujtott abrazolasok a lerajzolt termék megjelenésének tobb vonasat mutat-
tak, amelyek nem voltak 6sszeegyeztethetok egymassal. A BGH azonban helyesbiti a BPG
mindkét dontésének eredményeit (ezaltal feladva sajat korabbi esetjogat). Most nagyobb
stlyt helyezve a német mintatérvény 1(1) cikkének szovegezésére, a BGH kovetkezetesen
jut arra a végeredményre, hogy a két minta dbrazolasai nem egyértelmtien mutatjak ,egy”
minta megjelenését, és ezért a két mintat érvénytelennek kell nyilvanitani.
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Olaszorszag

A) Olaszorszag Legfelsébb Birosaga 2019. augusztus 14-én hatalytalanitotta a Milanéi Fel-
lebbezési Birdsag azon dontését, amelyben az megallapitotta, hogy a vizsgalt szabadalom
érvényes, és ennek ellenére nem adott helyt a szabadalmas bitorlasi keresetének, mert a
szabadalom korlatozasi eljaras targya volt, és a bitorlasi cselekményeket még a korlatozasi
kérelem benyujtasa el6tt hajtottak végre. A legfelsdb birdsag helyt adott a szabadalmas fel-
lebbezési kérelmének, és a kovetkez6 dontést hozta:

Ahol egy Olaszorszdg szamdra érvényesitett eurépai szabadalmat az Eurépai

Szabadalmi Hivatal el6tt korldtozdsi eljdrdsnak vetettek ald, a szabadalom ol-

talmi korét visszamendleges hatdllyal kell a korldtozds tartalma dltal megha-

tdrozottnak tekinteni, fiiggetleniil az érvénytelenségtil, amely befolydsolta az

emlitett eljdrdssal kés6bb modositott eredeti igénypontokat.

A legfelsdbb birdsag az tigyet visszautalta a Milanoi Fellebbezési Birdsagnak, amely azt
egy olyan tanacsdnak osztotta ki, amelynek egyik tagja sem vett részt a legfels6bb birdsag
altal hatélytalanitott dontés meghozataldban. Ennek a tanacsnak kellett dontenie az igény-
pontok bitorlasa és kiilonosen az dllitott karok és a bitorl6 hasznanak visszafizetése kérdé-
sében.

Az olasz esetjogban mostanaig eldontetlen volt, hogy egy korlatozas hatasai visszame-
nélegesek lehetnek-e attol az iddponttol kezdve, amikor a szabadalom Olaszorszagban ha-
talyossa valt, vagy pedig az ilyen hatasok csupan attol az idéponttdl kezdve érvényesiilhet-
nek, amikor a korlatozasi kérelmet benyujtottak. Az elsé megoldast, amelyet most osztott a
legfelsébb birdsag, a Milanoi Birdsag szellemi tulajdonra szakosodott osztalya alkalmazta
2018. oktober 5-én kiadott dontésében. A Milanoi Fellebbezési Birosag azonban ezzel ellen-
tétes dontést hozott (amelyet a legfelsdbb birdsag most hatalytalanitott).

A legfelsébb birdsag dontése, amellyel hatalyon kiviil helyezte a Milandi Fellebbezési Bi-
rosag dontését, a kovetkezd szabalyokon alapul.

— Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 69(2) cikke (amely azért volt alkalmaz-

hato, mert a vizsgalt szabadalom az eurdpai szabadalom olasz része volt), amely sze-
rint:
Egy engedélyezett vagy felszélaldsi, korldtozdsi vagy megvondsi eljdrdsban mddositott
eurépai szabadalom oltalmi korét a bejelentésre adott oltalmi korhoz viszonyitva visz-
szamendleges hatdllyal kell meghatdrozni, feltéve, hogy ez az oltalmi kor ezdltal nem
béviil.

— Az olasz iparjogvédelmi torvény 56. cikke, amely szerint:

Ha egy szabadalmat felszélaldsi vagy korldatozasi eljards ald vonnak, az oltalmi kort,
amelyet az engedélyezés vagy a modositott alakban valo fenntartdsra vonatkozé dontés
vagy a korldtozo dontés hatdroz meg, attol az idéponttol kezdve kell megerdsiteni, ami-
kor nyilvanossdgra hoztdk a felszolaldsra vagy korldtozdsra vonatkozo dontést.
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"oz

E szabalyban a ,,megerdsiteni” sz6 nyilvanval6va teszi, hogy az oltalmat a korlatozast ko-
vetéen kezdettdl fogva érvényesnek tekintik.

— Az ESZE 105¢(3) cikke, amely szerint:

Az eurdpai szabadalom korldtozdsdra vagy megvondsdra vonatkozo dontés az dsszes
olyan szerz6d6 dllamban érvényes, amelyre nézve az eurépai szabadalmat engedélyez-
ték. Azon a napon lépjen hatdlyba, amelyen a dontést publikdljik az Eurépai Szabadal-
mi Kozlonyben.

A legfels6bb birosag dontésének indokolasa alapjan nyilvanvaléva, hogy csupan az ESZH
dontése hatalyos a dontés publikalasatél, mig egy dontés (vagyis a korlatozds) targya és
ezért a korlatozasi eljarasban modositott igénypont szévege az ESZE 105b cikke alapjan a
szabadalom oltalmi idejének kezdetétdl hatdlyos, ami logikus, mert ez egy korlatozas (va-
gyis egy olyan rendszabaly, amely inkabb csokkenti, semmint tagitja a szabadalmi oltalom
korét).

E szabalyokra tekintettel kétségbevonhatatlan, hogy a Milanoéi Fellebbezési Birdsag don-
tése (amelyet a legfels6bb birdsag hatélytalanitott) nem volt jogszerd, mert ez a birésdg azon
a véleményen volt, hogy a kérdéses szabadalom az ESZH javasolt korlatozasdnak elfogadasi
idSpontjdig teljes terjedelmében semmis volt, még ha maga a korlatozas megerdsitette is az
oltalmi kort.

B) Olaszorszagban 2019. marcius 23-4n lépett hatalyba a 2015/2436 sz. eurdpai védjegy-
iranyelvet megvaldsito, 15/2019 sz. torvényerejt rendelet, amelynek legfontosabb innovativ
valtozasait az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

— A védjegyoltalom megerdsodését eredményezi kiilonosen az a lehetdség, hogy hata-

ron is talnyudlé rendszabalyokat lehet alkalmazni.

— Fel lehet 1épni bitorlast el6készité bizonyos cselekmények ellen.

Megsztnt az az idejétmult kovetelmény, hogy nem hagyomanyos védjegyek esetén is gra-
fikusan kellett abrazolni a lajstromozast.

Az eurdpai iranyelv teljesitése révén Olaszorszag torvénybe iktatta, hogy a védjegyoltalom
kiterjed olyan azonos vagy hasonlé jelzések nem disztinktiv hasznélatdra is, amelyek egy
korabbi védjegy él6skodé kihasznaldsat, megkiilonboztetdképességének vagy hirnevének a
karosodasat okozhattak.

Olaszorszag bevezette azokat a szabalyokat — amelyekr6l mar a 2017/1001 sz. eurdpai
unids védjegyrendelet intézkedett —, amelyek kiterjesztik a védjegyoltalmat aruk és szol-
galtatasok hatart atlépd tranzitforgalmara és bitorlast el6készité cselekményekre, ideértve
azonos vagy hasonlé jelzések hasznalatat barmilyen anyagon.

Egy tovabbi rendelkezés, amely mar benne volt az EU védjegyrendeletében, és most je-
len van az olasz torvényben is, megéllapitja, hogy egy védjegytulajdonos megtilthatja véd-
jegyének hasznalatat szotarakban, enciklopédidkban és referenciamunkakban, ideértve az
elektronikus formatumot is.
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Ezek az innovaciok szisztematikus jelentéségtiek. Piaci szempontbol nem fogadhaté el,
hogy korlatozassal sujtsak szerepl6k tevékenységeit éppen olyan esetekben, amikor ezek a te-
vékenységek titkoznek jogtulajdonosok érdekeivel. Ha azonban bekovetkezik ilyen iitkozés,
a védjegyoltalom sziikségszertien kivanja annak eldontését, hogy a hasznalat disztinktiv-e,
vagy sem.

Eletszeri megkozelités a nemzeti védjegyek és az eurdpai uniés védjegyek egyenl6vé téte-
le, ami alapjat képezi annak a rendelkezésnek, amely eldirja, hogy egy védjegytulajdonosnak
igazolnia kell, miszerint védjegyét az elmult 6t évben tényleges hasznalatba vette, amikor 6t
év eltelt a lajstromozas 6ta, és az ilyen tényleges hasznalat meglétét kétségbe vonjak (példaul
egy torlési perben). Ez a szabaly alkalmazza az Gn. ,,bizonyitékszomszédsag (proximity of
evidence) elvét” védjegyligyekben; a védjegytulajdonosoknak ajanlatos ezt gondosan figye-
lembe venniiik, mert rajtuk van a hasznalat bizonyitdsanak a terhe.

Végiil az illetékes minisztérium fel fogja szélitani a Szabadalmi és Védjegyhivatalt, hogy
vezessen be egy adminisztrativ eljarast védjegyek torlésére és megsziintetésére, ami lénye-
gileg a felszolalasi eljardson alapszik, és valtozata egy hagyomanyos jogi eljarasnak. E rend-
szer tényleges hatalybalépésének idépontjat azonban még nem hatarozték meg.

Portugalia

a) Az iigy el6zményei
2016. marcius 14-én benyujtottdk az 561896 sz. portugal BELCANTO védjegybejelentést a 33.
aruosztalyban borokra. A védjegyet a Portugal Szabadalmi és Védjegyhivatal lajstromozta.
A Gonzalez, Garrido & Antela Lda (GGA) vallalat, a barok, kdvéhéazak és éttermek szol-
galtatasaira a 43. aruosztalyban 455669 szammal korabban lajstromozott BELCANTO véd-
jegy tulajdonosa, a Szellemi Tulajdoni Birdsagnal fellebbezést nyujtott be a hivatal dontése
ellen. Fellebbezésében a GGA el6adta, hogy az 561896 sz. BELCANTO védjegy utdnozta az §
korabbi védjegyét, minthogy a jelzések azonosak, tovabba az druk és szolgaltatdsok hason-
16k voltak. A GGA azt is bizonyitani kivanta, hogy
— akorabbi BELCANTO védjegy jol ismert jelleget és hirnevet szerzett Portugélidban; és
— azujabb BELCANTO védjegy hasznalata borokra kisérletet jelentett torvénytelen elény
szerzésére a korabbi védjegy megkiilonboztetd jellegébdl és hirnevébdl, amivel kart
okozott a kordbbi védjegy tulajdonosanak.
A birésag azonban ugy dontétt, hogy nem hatélytalanitja a hivatal dontését, mert megal-
lapitotta, hogy nincs hasonldsag a két védjegy altal fedett aruk és szolgaltatasok kozott.
A GGA ez ellen a dontés ellen fellebbezett a Lisszaboni Fellebbezési Birdsagnal.
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b) A Lisszaboni Fellebbezési birésag dontése
A birdsag 2019. majus 23-an a kovetkez6 dontést hozta.

— Az 561896 sz. portugil BELCANTO védjegy utdnozta a 455669 sz. BELCANTO védje-
gyet. Emellett a GGA korabbi védjegye altal fedett éttermi és barszolgaltatasok ha-
sonlitanak a kifogasolt védjegy altal fedett borokhoz, mert az aruk egymas kiegészitéi,
azonosak a fejlesztési csatornaik, és ugyanazon fogyasztok veszik azokat igénybe.

— A 455669 sz. korabbi védjegy ,hirneves védjegynek” minéstil mind nemzeti, mind
nemzetkozi szinten. Ezért az 561896 sz. védjegy engedélyezése lehetévé tenné jog-
tulajdonosai szamara, hogy térvénytelen el6nyre tegyenek szert a korabbi rangos
BELCANTO védjegy megkiilonbozteto jellegébdl és hirnevébdl.

— Az561896 sz. védjegy lajstromozasa a tisztességtelen versenyt tilt6 jogszabalyba iitko-
z8 cselekmény volt, amivel egyértelmiien megkisérelték, hogy:

- elényre tegyenek szert a korabbi BELCANTO védjegy goodwilljébdl; és
- raszedjék a portugal fogyasztokat, hogy azt higgyék: a védjegyet visel borok a
GGA Belcanto éttermébdl szarmaznak.
A fentiek alapjan a Lisszaboni Fellebbezési Birdsag helyt adott a GGA fellebbezésének, és
elrendelte az 561896 sz. portugal védjegybejelentés alapjan lajstromozott BELCANTO véd-
jegy lajstromozasanak torlését.

Spanyolorszag

A) A spanyol védjegytorvény végrehajtasi utasitdsa 2019. majus 1-jén Iépett hatdlyba, miu-
tan a minisztertandcs kirdlyi dontéssel dprilis 26-an jovahagyta.

A spanyol védjegytorvényt az el6z6 év vége felé modositottak, hogy 6sszhangba hozzak
a2015/2436 sz. eurdpai iranyelvvel, és hogy kozelitsék a tagallamok védjegyekre vonatkozo
torvényeihez.

A védjegytorvény végrehajtasi utasitdsanak modositasai fontos eljarasi szempontokra vo-
natkoznak, ideértve a védjegyek Uj tipusainak meghatdrozasat, ami azért valt sziikségessé,
mert az EU védjegytorvényének reformja idején torolték a jelzés grafikus dbrazoldsanak
kovetelményét.

Az 1j technolégiakhoz valo hozzdigazitds céljabol a védjegyeket most barmilyen mé-
diummal (példaul audio- és videofajlokkal) lehet dbrazolni mindaddig, amig az oltalom
targya vilagosan és pontosan meghatdrozhaté. Ez a valtoztatas hatarozottan lehet6vé teszi
mozgasok, multimédia-, hologram- és hangvédjegyek lajstromozasat.

Valtozasokat vezettek be a felszolaldsok tartalmaval és a felszolalasokhoz mellékelt bizo-
nyitékokkal és dokumentumokkal kapcsolatban. Emellett egy 4j cikket is beiktattak, amely
lehet6vé teszi a védjegytulajdonos szamara, hogy bizonyitékot kérjen annak a védjegynek
a ,tényleges” haszndlatarol, amelyre a felsz6lalé tamaszkodik. Ha a védjegyet nem hasz-
naltdk, most lehetéség van indokolt okokkal menteni a hasznalat hidnyat. Azt a médot is
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szabalyoztdk, ahogy kérni lehet a hasznalat bizonyitasat, tovabba szabalyoztak azt az idét,
ameddig egy ilyen kérelem benyujthatd. Korlatoztdk azt az idétartamot is, amelyen beliil
a felszdlalonak valaszolnia kell az ilyen beadvanyokra. Ez a rendszabaly 2019. méjus 1-jén
lépett Spanyolorszdgban hatalyba.

Az 4j védjegytorvény a Spanyol Szabadalmi és Védjegyhivatal szamara a 17/2001 sz. tor-
vény moédositasanak eredményeként bevezet egy 4j szakaszt az adminisztrativ megvonasi
vagy érvénytelenitési eljarasrol. Ez szabalyozza a megvonasi vagy érvénytelenitési kérel-
mek, valamint azon bizonyitékok, tények és igények tartalmat, amelyeket a bejelentének
kell benyujtania kérelmének alatimasztasara. Leirja azokat a 1épéseket, amelyeket kovetni
kell a torlési vagy érvénytelenitési keresetek alapos vizsgalatanal. A torvény szabalyozza azt
az idSpontot is, amikor ezeket a kérelmeket fel lehet fiiggeszteni vagy el lehet utasitani. A
kiralyi rendelet szerint ez a rendszabaly 2023. janudr 14-én 1ép hatélyba.

B) A spanyol legfelsébb birdsag 2019. majus 8-an véglegesnek nyilvanitotta a Madridi Felleb-
bezési Birdsag azon dontését, amely megerdsitette a Carrefour Société Anonyme (Carrefour)
CONTINENTE védjegyeinek torlését, és elismerte a Modelo Continente Hipermercados SA
(Modelo) jogat ahhoz, hogy Spanyolorszdgban lajstromoztassa és hasznalja a CONTINENTE
védjegyet.

a) Tények

A Modelo 2008-ban hasznalat hianya miatt torlési keresetet nyujtott be a Sidamsa-Continente
Hipermercados SA, a Centros Comerciales Carrefour SA és a Carrefour SA ellen, kérve a
Carrefour altal birtokolt és a CONTINENTE nevet tartalmazé kiilonboz6 védjegylajstromo-
zasok, kereskedelmi nevek és 1étesitményjelzések hasznalat hianya miatti torlését.

A Carrefour elismerte, hogy 2000 6ta nem hasznalta a védjegyeket, azonban mulasztasat
azzal probélta menteni, hogy 6 a kedvezményezettje a CONTINENTE védjegy éltal korabban
szerzett hirnévnek, és egyuttal ellentamadasként hasznalatlan védjegyeinek bitorldsaval,
valamint tisztességtelen versenybe {itk6z6 cselekedettel vadolta a Model6t. Kérte tovabba a
Modelo dltal 2008-ban lajstromoztatott spanyol CONTINENTE védjegy torlését.

b) Dontések
- A Madridi Kereskedelmi Birdsdg dontése
A Madridi Kereskedelmi Birdsag 2. sz. tanacsa hasznalat hidnya miatt térolte a Carrefour
lajstromozasait, érvényesnek nyilvanitotta a Modelo CONTINENTE védjegyét, és leszogezte,
hogy a Modelo nem bitorolta a Carrefour CONTINENTE védjegyeit, a Modeldt azonban el-
tiltotta CONTINENTE védjegyének spanyolorszagi hasznalatatol, mert azon a nézeten volt,
hogy az ilyen hasznalat a tisztességtelen versenyt tiltd torvénybe iitk6z6 cselekedet lenne, a
Carrefourral vald 6sszetévesztés kockdzatat hozva létre.

Mindkét fél fellebbezett a dontésnek az ellen a része ellen, amely ra nézve kedvezétlen
volt.
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— A Madridi Fellebbezési Birésag dontése

A Madridi Fellebbezési Birdsag 2016. oktober 17-én elutasitotta a Carrefour fellebbezését,
de fenntartotta a Modeldét. A birésag hatalytalanitotta a Madridi Kereskedelmi Birosagnak
azt a dontését, amely megallapitotta, hogy a Modelo a tisztességtelen versenyt tiltd jogsza-
bélyba iitk6z6 cselekedetet kovetett el, és ezért megsemmisitette a CONTINENTE védjegy
spanyol piacokon Modelo altali hasznalatanak tiltasat.

A Carrefour a dontés ellen rendkiviili fellebbezést nyujtott be a legfelsébb birdsagnal arra
hivatkozva, hogy a Madridi Fellebbezési Birdsag torvénysértést kovetett el az alabbi okok
miatt.

—  Megsértette a védjegytorvény 59(a) cikkét és a legfelsébb birdsag erre a cikkre vonat-
kozd esetjogat: a Carrefour szerint a Modelo torvényteleniil jart el, mert hidnyzott a
torvényes érdeke, amikor torlési keresetet nytjtott be a Carrefour CONTINENTE védje-
gyei ellen.

— A Parizsi Unids Egyezmény 6bis cikkének és a védjegytorvény 34. cikkének, valamint
a legfels6bb birdsag vonatkozo esetjogdnak megsértése: a Carrefour azt allitotta, hogy
ezek a cikkek nem kivanjak egy jol ismertnek tekinthetd védjegy haszndlatat.

— A védjegytorvény 51. cikkének és a legfelsébb birdsag rosszhiszemiiségre vonatkozo
esetjoganak megsértése: Carrefour azt allitotta, hogy a Modelo rosszhiszemten jart el,
amikor lajstromoztatta a CONTINENTE védjegyet.

— A tisztességtelen versenyt tilto torvény 6. cikkének és a legfelsébb birdsag bizonyos
esetjoganak megsértése: a Carrefour véleménye szerint a CONTINENTE védjegy
Modelo altali hasznalata Spanyolorszagban megtévesztené a fogyasztokat.

c) A legfelsébb birésdg dontése

A legtels6bb birdsag 2019. majus 8-4n elutasitotta a torvénysértésre alapozott fellebbezést,
és ennek kovetkeztében elutasitotta az eljarasi hibdkra alapozott rendkiviili fellebbezést is a
kovetkezé okok alapjan.

— Egy 2012. december 27-i sajat dontésére utalva a legfelsdbb birdsag elutasitotta a véd-
jegytorvény 59(a) cikkére alapozott kifogast, és egyetértett a Madridi Fellebbezési Bi-
résag azon megallapitasaval, hogy lehetetlen megvédeni egy olyan védjegy oltalmat,
amelyet nem hasznaltak.

— A védjegytorvény 51. cikkére alapozott kifogas kapcsan a legfels6bb birdsag ramu-
tatott, hogy a Carrefour figyelmen kiviil hagyta, miszerint 2000 6ta nem hasznalta
CONTINENTE védjegyeit, és a Modelo Portugaliaban hasznalta ezt a védjegyet, amikor
a spanyol lajstromozasért folyamodott.

— A tisztességtelen versenyt tiltd torvény 6. cikkének megsértésére vonatkozo kifogas
vonatkozasaban a legfelsdbb birdsag a viszonylagos komplementaritas elvére hivat-
kozott, idézve egy 2017. szeptember 15-i sajat dontését, amely szerint a ius prohibendi
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(vagyis masok eltiltasanak a joga a szellemi tulajdon hasznalatatol) nem alkalmazhat6
egy olyan jogtulajdonos javara, aki hagyja védjegyét lejarni.

Tajvan

Tajvanon 2019. november 1-jén moédositott szabadalmi torvény lépett hatalyba, amelynek
célja, hogy a tajvani torvényt 6sszhangba hozza a globalis iranyzatokkal, és alaposabba tegye
a szabadalom-vizsgalati gyakorlatot. A mddositds soran 17 4j cikket iktattak be a torvénybe.
A legfontosabb valtozasokat az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

a) Megosztott bejelentést kordbban csak a talalmanyi szabadalom engedélyezésének
kozlésétdl szamitott 30 napon beliil lehetett benyujtani. A médositott torvény ezt a
hatarid6t 3 honapra hosszabbitotta meg.

Ez a véltozas a hasznalatiminta-bejelentésekre is vonatkozik.

b) Egy megsemmisitési eljarast kezdeményez6 fél a kérelem okait harom hénapon beliil
kételes benytjtani. Késébb benyujtott dokumentumokat vagy bizonyitékokat a hiva-
tal nem vesz figyelembe.

¢) Azj térvény a hasznalatiminta-bejelentések esetében is bevezette az érdemi vizsga-
latot.

d) A mintaszabadalmak esetében az 4j térvény az oltalmi id6t 12 évrdl 15 évre hosszab-
bitotta meg.

Torokorszag

A) A 2017. januar 10-én hatalyba lépett Gj iparjogvédelmi torvény szerint egy lajstromozott
védjegy ellen torlési keresetet lehet benyujtani, ha a lajstromozastol szamitott 5 éven beliil
nem hasznaljak. Az iparjogvédelmi torvény 9. cikke hasonlit a védjegyoltalomra vonatko-
z6 torvényerejl rendelet 2017. janudr 6-an hatéalytalanitott 14. cikkéhez, amelyet azonban
még a hatdlytalanitas el6tt megsemmisitett az alkotmanybirésag azon az alapon, hogy al-
kotmanyellenes, mert parlamenti aktus szabalyozta, nem pedig térvényerejli rendelet. A
dontést 2017. janudr 6-an publikaltak a hivatalos kozlonyben, csupan négy nappal azt meg-
el6zben, hogy az 4j iparjogvédelmi torvény hatalyba lépett.

Ez a négynapos hézag olyan vitdknak nyitott utat, amelyek azt kivantak eldonteni, hogy
az iparjogvédelmi torvény 9. cikke érvényesithet-e 1étezd torlési cselekményeket. Bar az l-
talanos vélemény az volt, hogy az iparjogvédelmi torvény bevezetésétél kezdve a hasznélat
hidnydra alapozott igények teljes mértékben hatalyban voltak, ezt az dltaldnos véleményt
kétségbe vontak azon az alapon, hogy a 9. cikket 6t éven keresztiil nem lehet érvényesiteni.
Mas szavakkal: a hasznalat hianyara alapozott torlési keresetek csupan 2023. januar 10. utan
lennének lehetségesek.

IPARJOGVEDELMI £S SZERZOI JOGI SZEMLE
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A legtobb iparjogvédelmi birésag hasznalat hianya esetén torlési eljardst rendelt el az
iparjogvédelmi torvény hatalybalépése 6ta. Szamos birésag azonban eltéré vélemények mi-
att az els6foka eljarasokban nem rendelt el ilyen eljarast, azt allitva, hogy az iparjogvédelmi
torvény hasznalat hidnya esetére vonatkozé rendelkezéseit nem lehet visszamendleges ha-
tallyal érvényesiteni.

A legfelsébb birésag nemrég egy doéntést hozott a hasznalat hianydra alapozott térlési
eljarasokrol és az iparjogvédelmi torvény 9. cikkének visszamendleges hatélyt érvényesi-
tésérol.

Eszerint az iparjogvédelmi torvényt 2017. januar 10-én publikéltak a hivatalos kozlony-
ben, azt 2016. december 22-én ratifikaltak, miel6tt az alkotmanybir6sag dontott volna a
torvényerejii rendelet 14. cikkének torlésérol.

A legfelsébb birdsag megallapitotta, hogy az iparjogvédelmi torvény 9. cikkét a 14. cikk
torlése eldtt vezették be, és a torvényalkotd nem latta elére azt az idépontot, amikor az al-
kotmanybirdsag dont a 14. cikk torlésérdl; igy a 9. cikket az alkotmanybirdsag dontése el6tt
négy nappal ratifikaltak.

Ennek megfelel6en a legfelsébb birdsag tigy dontétt, hogy a jogalkoto elsédleges célja a
védjegyek visszamendleges hatalyu torlése volt, ha azokat nem hasznaltdk a lajstromozastdl
szamitott 5 éven beliil.
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