Dr. Paldgyi Tivadar*

KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL ™"

Argentina

Néhany nappal azutan, hogy Argentina harmadszor is megnyerte a katari vilagbajnoksagot,
az argentin média tjraélesztette a sztarok, Diego Maradona és Lionel Messi kozotti klasszi-
kus rivalizalast, de ezuttal egy nyilvanvalo szellemitulajdon-jogi vita kapcsan.

Bar a média arra hivatkozott, hogy Maradona 6rokosei és Messi kozott mar létezik egy
telszolitolevél, st egy per is, a konfliktus valdjaban egy 4j védjegy lajstromozasa elleni fel-
szolalasrdl szolt. Raadasul Messi nem is volt kozvetlen résztvevdje a vitanak.

Tények
Maradona 6rokosei kérelmezték az M1o MEMORIAL (1. dbra) védjegy lajstromozasat a 9.,
16., 19., 38. és 41. aruosztalyba tartozo aruk és szolgaltatasok megjelolésére.

A védjegy konkrétan egy digitalis memoriaplatformot kivan azonositani, amely Maradona
el6tt tiszteleg.

A Gedney SA (Gedney) felszolalast nyujtott be a védjegy lajstromozasa ellen, hivatkozva
a41. druosztalyba tartozé MEssI 10 (2. abra) védjegy tulajdonjogara.

MI0

MEMORIAL

1. dbra 2. dbra

* DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda.
** A szerz6 halas koszonetét nyilvanitia Molnar Imre szabadalmi tigyvivének a szdveg gondos lektoraldsa-
ért.
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A felszolalo a kovetkezokkel érvelt:

- a 10-es szdm Messit azonositotta;

— Messi vilagszerte nagymértékben ismert és hires név; és

- apanasz alapjaul szolgal6 védjegy, amelyet széles korben hasznaltak killonb6z6 aruk

és szolgaltatasok megjelolésére, az ,,M” betiit és a 10-es szamot tartalmazta.

A Gedney ezért a Maradona csalad dltal benyujtott bejelentés elutasitasat kérte, arra hi-
vatkozva, hogy a védjegyek az aruk vagy szolgéltatdsok eredetét illetGen OsszetéveszthetSk
a fogyasztok korében.

Messi nem vett részt a Diego Maradona 6rokdsei altal benyujtott bejelentéssel szembeni
felszolalasban. A MEssI 10 védjegyet a Gedney kezeli; a Gedney kozvetleniil vett részt az
eljarasban. Messi tobb mint 40 védjeggyel rendelkezik Argentinaban, de ezek egyike sem
tartalmazza a 10-es szamot.

A Sattvica SA, amely Matias Morla, Maradona egykori tigyvédjének tulajdondban lev
cég, szintén felszolalt az M10 MEMORIAL védjegy lajstromozésa ellen. A Sattvica azzal érvelt,
hogy:

- avédjegyek egyértelmiien Maradonara emlékeztetnek; és

- aSattvica az EL 10 védjegy és Maradona 6sszes védjegyének kizarolagos tulajdonosa.

Megjegyzés

A Diego Maradona 6rokosei altal a 9., 16., 19., 38. és 41. aruosztalyban az M10 MEMORIAL
védjegy (és formatervezési minta) bejelentése ellen a Gedney és a Sattvica altal benyujtott
felszolalasok még az eljaras nagyon korai szakaszaban vannak. Nem valdszind, hogy a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Intézete (Instituto National de Propriedad Intellectual, INPI) 2024
kozepe el6tt megoldja az tigyet. Az érdemi dontés ellen fellebbezni lehet a Polgari és Keres-

kedelmi Ugyek Nemzeti Fellebbviteli Birdsiga elétt.
Dél-Korea

A vilag vallalatai kozott intenziv a verseny a realis tartalommal kapcsolatos technologiak
terén. Dél-Korea a 3. helyet foglalta el a rangsorolasban a metaverzumban benytjtott szaba-
dalmi bejelentések szamat tekintve.

A Koreai Szellemi Tulajdoni Hivatal (KIPO) szerint az IP5-ben (a vilag 6t legnagyobb
szellemitulajdon-jogi hivatala: Dél-Korea, az Amerikai Egyesiilt Allamok, Kina, Japan és
Eurépa) benyujtott, metaverzumhoz kapcsol6do szabadalmi bejelentések szama az elmult
10 évben (2011-2020) évente atlagosan 16,1%-kal, vagyis nagymértékben novekedett.

A 2016-t61 2020-ig tartd 5 évben az ilyen kérelmek szama mintegy haromszorosara emel-
kedett (14 983-r6l 43 698-ra) az el6z6 iddszakhoz (2011-2015) képest, ami azt mutatja,
hogy a metaverzumhoz kapcsol6do bejelentési tevékenység felgyorsult.
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A palyazék nemzetisége szerint az elmult 10 évben (2011-2020) az USA (35,9%, 17 293
bejelentés) allt az 1. helyen, amelyet Kina (29,7%, 14 291) és Dél-Korea (16,2%, 7808) kovet.
Kiilénosen a Kindban benyujtott bejelentések szamanak novekedési titeme (éves atlagban
42,5%) volt szembet(ind.

A legtobb bejelentést benyujtd véllalatok rangsorat tekintve (2011-2020) a Microsoft
(MS) az els6 helyet foglalta el 1437 bejelentéssel, majd az IBM kovetkezik 1212 bejelentés-
sel, a Samsung Electronics pedig 1173 bejelentéssel, ami azt mutatja, hogy a globalis infor-
macids és kommunikdcids technoldgiai vallalatok kiemelkedtek.

A dél-koreai vallalatok koziil a Samsung Electronics (3.) és az LG Electronics (10.) kertilt
az elsé tiz kozé.

A 2011-t6] 2020-ig benyujtott bejelentések 47,8%-a technoldgiai rendszerre, 43,9%-a
operdacios rendszerre, 8,1%-a kijelz6rendszerre és 0,2% NFT-kre vonatkozott.

Egységes Szabadalmi Birdsag

A) Az Egységes Szabadalmi Birdsag (Unified Patent Coourt, UPC) elnoksége dontott arrol,
hogy kik lesznek a kozponti, a helyi és a regionalis osztalyok elnokei.

A parizsi kozponti osztalyra Florence Butin asszonyt, a miincheni kozponti osztalyra pe-
dig Ulrike Vofs asszonyt jelentették be.

A helyi osztalyok elnokei a kovetkezok lesznek: Walter Schober (Bécs), Samuel Granata
(Briisszel), Petri Rinkinen (Helsinki), Camille Ligniéres (Parizs), Ronny Thomas (Diissel-
dorf), Sabine Klepsch (Hamburg), Peter Michael Tochtermann (Mannheim), Matthias
Zigann (Miinchen), Pierluigi Perrotti (Miland), Edger Brinkman (Haga), Rute Lopes (Lissza-
bon), Mojca Mlakar (Ljubljana).

Az észak-balti regionalis osztalyon Stefan Johansson lesz az elnoklé bird.

Miként ezt 2022 oktdberében, az UPC birdinak kinevezésekor eldontotték, egy ligyet
egy helyi osztalyon altaldban harom birdbdl 4ll6 testiilet targyal, és attdl fiiggden, hogy egy
orszag hany szabadalmi tigyet targyal évente, e birak koziil egy vagy kettd nemzeti jogi
képesitést bird lesz. Azokban a helyi osztalyokban, ahol csak egy nemzeti jogi képesitéssel
rendelkez bird van, ezt a bir6t nevezték ki eln6kls birénak. (A koppenhdgai helyi osztaly
nemzeti birdjat még nem nevezték ki.) Az eln6kl6 bird szerepe egy fdeljarasban tobbek
kozott az, hogy a testiilet egyik jogilag képzett birajat (aki lehet 6 maga is) kijeloli el6ado
birénak, majd a szébeli eljaras megkezdésekor (az irasbeli és a kozbensé eljarast kovetden)
atveszi az eljaras irdnyitasat.

B) Az UPC elndksége bejelentette, hogy — élve iranyitasi jogkorével — tigy dontétt, hogy az
UPC elé keriil6 olyan iigyek, amelyek az A és a C szabadalmi osztalyba tartoznak, és ere-
detileg Londonba kertiltek volna, az Egyesiilt Kiralysagnak az UPC-megallapodasbol vald
kilépéséig, az UPC 2023. junius 1-jei kezdeti miikodési idépontjatdl kezdédéen a harmadik
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székhelyre vonatkoz6 dontés meghozatalaig kezdetben Parizs és Miinchen kozott oszlanak
meg.

A kozponti részleghez keriilnek azok az tigyek, amelyek a kovetkez6 szabadalmi oszta-
lyokat érintik:

- A osztaly: emberi sziikségletek (beleértve a gyogyszereket is) — ezeket a parizsi szék-

helyen targyaljak majd.

- C osztaly: kémia (beleértve a géntechnoldgidt is) — ezeket a miincheni székhelyen

targyaljak.

A kozlemény szerint: ,,Az el6készité bizottsag az UPCA 7. cikkének (2) bekezdését és
II. mellékletét az tigyeknek a kozponti osztaly londoni részlegéhez valo hozzarendelésével
kapcsolatban tgy értelmezte, hogy az tigyeknek a londoni részleg egyik szekcidjahoz valo
hozzarendelése nem hatélyos, és hogy ezen tigyek illetékessége ideiglenesen kezelhet, amig
a kozponti osztaly egy masik részlegének létrehozasarol szol6 végleges dontés meghozatala-
ra nem keriil sor” Tovabba: , Figyelembe véve azt is, hogy az Igazgatasi Bizottsag még nem
hozott ilyen végleges dontést, és a megallapodas 2023. junius 1-jén lépett hatalyba, az elnok-
ség a fent emlitett értelemben gyakorolta az Egységes Szabadalmi Bir6sag alapokmanya 15.
cikkének (3) bekezdése szerinti iranyitasi hataskorét”

C) Az olasz Kiiliigyi és Nemzetkézi Egyiittmtikodési Minisztérium 2023. majus 19-i sajto-
kozleménye szerint az olasz kormany megallapodast kotott Franciaorszaggal és Németor-
szaggal arrél, hogy az UPC kozponti részlegének harmadik székhelye Mildndban lesz.

Az olasz kormany megallapodott tovabba e két orszaggal az UPC kozponti részlege egy
intézményének Milandban torténd felallitasarol. A megallapodas véglegesitésére a kozelgd
kozigazgatasi bizottsag tilésén keril sor, ami fontos eredmény lesz Olaszorszag szamara.

Antonio Tajani olasz kiiliigyminiszter a Twitteren nyilatkozott. A sajtokozlemény nem
ko6zol részleteket a milandi székhely konkrét hataskoreirél. Amint azt korabban bejelentet-
ték, Milano (valoszintileg) csokkentett hatdskorokkel fog rendelkezni az eredetileg tervezett
londoni székhelyhez képest. Példaul a kiegészit6 oltalmi tanusitvannyal (SPC) rendelkezd
gyogyszerekkel kapcsolatos tigyek tovabbra is Parizsban maradnak, mig a kémiai és koha-
szati igyeket Miinchenben fogjék kezelni.

A latszolagos megéllapodas alapjan Olaszorszag a kovetkezd teriileteken szerzett volna
hataskort:

Orvosi és allatorvosi tudomanyok és higiénia (beleértve az ezekhez a teriiletekhez szoro-
san kapcsolddd kémiat).

Gyogyszeripari szabadalmak kiegészit6 oltalmi tanusitvanyok (SPC) nélkiil.

Nem gyogyszeripari biotechnoldgia, mezégazdasag, élelmiszer és dohdnyipar.

Személyi és haztartasi cikkek, sport és szérakozas.

Jelenleg bizonytalan, hogy az olasz kormany el fogja-e fogadni ezt a dontést.
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Europai Szabadalmi Hivatal

A) 2023. marcius 1-jén hatalyba léptek az Eur6pai Szabadalmi Hivatal (ESZH, European
Patent Office, EPO) 1j vizsgalati iranymutatasai.

Ez hatassal van a szabadalmi bejelentések vizsgalati gyakorlatara, és ezaltal a szabadalmi
tigyvivok munkdjara mind a szabadalmi bejelentések megfogalmazasa, mind a szabadal-
mazhatosaguk ESZH el6tti vitatdsa soran. Az alabbiakban Gsszefoglalunk néhany fontosat
az iranymutatasok frissitése altal bevezetett valtozasok koziil.

a) A hibds bejelentési dokumentumok javitdsa

Az ESZH modositotta irdnymutatasat, és 0j szakaszt (A-1I-6) iktatott be a hibasan benyuj-
tott bejelentési dokumentumok vagy azok részeinek kijavitdsara vonatkozo eljarasrol. Az
Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE, European Patent Convention, EPC) 56a. szabalyt
a Szabadalmi Egytittmikédési Szerzédés (Patent Cooperation PCT) 20.5bis szabélya fényé-
ben vezették be, amely 2020-ban keriilt be a PCT-be. Ez a szabaly lehet6vé teszi a bejelentd
szamara, hogy a bejelentés helyteleniil benyujtott részeit pdtolja, példaul ha a bejelentés
benyujtasakor a rajzokat dsszetévesztették egy masik bejelentés rajzaival. Ily médon a beje-
lenté megakadalyozhatja, hogy a leirds, az igénypontok vagy a rajzok helyteleniil benydjtott
részeit kozzétegyék. Az irdnymutatasok ESZH dltali modositasa biztositja, hogy a bejelen-
tok teljes mértékben kihasznalhassak a PCT 20.5bis szabalyanak el6nyeit, és bejelentési do-
kumentumaikat kijavithassak anélkiil, hogy félniiik kellene a hibas részek kozzétételétol.

Altaléban a szabadalmi bejelentést a bejelentéskor megvizsgéljék annak megéllapitasa
érdekében, hogy a bejelentési nap érvényesen igényelhet6-e. Ha e vizsgalat soran az ESZH
megallapitja, hogy a leirdst, az igénypontokat vagy a rajzokat (vagy azok részeit) nyilvanva-
léan hibasan nyujtottak be, felhivja a bejelent6t a helyes dokumentumok benyujtasara (lasd
az A-II-5 pontot). A bejelentd meghatarozott hataridén beliil az 56a. vagy az 56. szabaly
szerint jarhat el. Alternativaként a bejelentd az eredeti bejelentési naptdl szamitott két ho-
napon belill sajat kezdeményezésre (az ESZH felhivasa nélkiil) is benyujthatja a leiras, az
igénypontok vagy a rajzok (részleges) helyesbitését.

A bejelentd szamara fontos tudni, hogy a bejelentési napot nem igazitjak a helyesbitett
dokumentumok beérkezésének napjahoz. Az A-11-6.4 pont tartalmaz egy gyakorlati meg-
jegyzést: ha a bejelentd a bejelentési dokumentumokat (vagy azok részeit) a bejelentési nap
utan javitja, a bejelentési nap nem modosul, feltéve killondsen, hogy a helyes bejelentési
dokumentumokat (vagy azok részeit) a vonatkozé hataridén beliil nyujtjak be, a bejelentés
els6bbséget igényel, és a helyes bejelentési dokumentumokat az els6bbségi bejelentés teljes
egészében tartalmazza.
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b) A szébeli eljards formdja

Az iranymutatas mdsik 1ényeges mddositasa a szébeli eljaras formdjat érinti. Mig egy ideig
a szobeli eljarast az ESZH helyiségeiben is meg lehetett tartani, de mostantdl az altaldanos
szabaly az, hogy a szdbeli eljarast videokonferencia utjan kell megtartani. Csak kivételes
esetekben, amikor komoly okok miatt nem lehet videokonferenciat tartani, lehet szébeli
eljarast tartani az ESZH helyiségeiben.

Ez a valtozas minden bejelentd szamara azonos lehetdségeket biztosit, fiiggetleniil attol,
hogy hol tartézkodik. Kiilonosen a kiilféldrol érkezé kérelmezéknek nem kell tobbé nagy
tavolsagokat utazniuk, igy kevesebb idére van sziikség a szobeli eljarashoz. Meg kell jegyez-
ni, hogy a videokonferencia mostantol a szébeli eljaras elényben részesitett formédja mind a
vizsgaldosztalyok eldtti, mind az inter partes felszolalasi eljardsokban.

¢) Kordbbi nemzeti jogok

Az1j C-1V-7.2. szakasz szerinti irinymutatas azon kevés szakaszok egyike, amelyek az UPC-
vel 6sszefliggésben tiikrozik az egységes szabadalmi rendszert. Az 4j vizsgalati iranymuta-
tasban azért sincs szinte semmi az UPC-r8l, mert az irdnymutatas elsésorban a szabadalom
megadasa el6tti eljarasokkal foglalkozik, mig az egységes szabadalmi rendszer és az UPC
olyan tigyekkel foglalkozik, amelyek csak a szabadalom megadasa utdn vélnak iddszertivé.

Az iranymutatasok eme szakaszaban ramutatnak arra, hogy tekintettel arra, hogy az UPC
el6tti eljarasokban a bejelenték szamara fontosak a vonatkozé nemzeti jogok, a vizsgald a
megadas szakaszaban a szerz6dé allamok nemzeti bejelentéseit és szabadalmait is bevonja a
végs6 kutatasba, amennyiben azok szerepelnek az ESZH adatbazisaiban.

Az irdanymutatds egy masik, az egységes szabadalmi rendszert és az UPC-t tikr6z6 szaka-
sza az E-VIIL irdnyelv 5 pontja, amely a felszélaldsi eljarasok gyorsitott kezelésével foglalko-
zik. Amennyiben egy eurépai szabadalom megsértése miatt inditott kereset van folyamat-
ban az UPC vagy valamely szerz8d6 allam nemzeti birésaga el6tt, a felszélalasi eljarasban
részt vevo fél kérheti a gyorsitott eljarast. Az ESZH akkor is felgyorsitja a felszolalasi eljara-
sok elbiralasat, ha az UPC, egy nemzeti bir6sag vagy egy szerz6dé allam illetékes hatosaga
arrol ad tdjékoztatast, hogy bitorlasi per van folyamatban.

d) Szekvenciajegyzékek

A frissitett vizsgalati irdnyelvek megerdsitik, hogy a szekvenciajegyzéket tartalmazoé beje-
lentéseknek — beleértve a részleges bejelentéseket is — meg kell felelniiik a WIPO ST.26
szabvanyanak. Ez killondsen a részleges bejelentés szekvenciajegyzékét illeten (A-IV-5.4)
azt jelenti, hogy a részleges bejelentés szekvenciajegyzékét az (atalakitott) ST.26 formatum-
ban kell csatolni még akkor is, ha a torzsbejelentést a korabbi WIPO ST.25 szabvany szerint
nyujtottak be. A frissitett iranymutatas kifejezetten kimondja, hogy a kozzététel tartalma
a bejelentd feleldssége, valamint hogy a torzsbejelentés szekvenciajegyzékét nem csatoljak
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onmiikodéen a részleges bejelentési dokumentumokhoz, ha az nem felel meg az ST.26 for-
matumnak.

Ez a frissités aggalyokat vet fel a bejelenték korében, hogy azokban az esetekben, ami-
kor az ST.25 szekvenciajegyzék kevesebb informaciot tartalmaz, mint az ST.26 szerinti, a
bejelentSk kénytelenek lehetnek helyteleniil kibéviteni a szekvenciajegyzéket és ezaltal a
bejelentést. Ezért fontos, hogy ezeket a kérdéseket id6ben tisztazzak, mielétt a részleges
bejelentést benyujtjak.

e) A leirds és az igénypontok megfelelése

Az a kérdés, hogy az igénypontoknak és a leirdsnak milyen mértékben kell megfelelniiik
egymasnak, régota vita targya a bejelentdk és az ESZH kozott. A frissitett vizsgalati irdnyel-
vek hangstlyozzak, hogy a leirasban a mar nem igényelt megvalositasokat is ugy kell meg-
jelolni, hogy azok nem tartoznak a taldlmanyhoz.

Az id6szerusitett iranymutatas (F-IV-4.3) szerint egyrészt az olyan kifejezések, mint a
»kozzététel”, ,példa’, ,,szempont’, nem feltétleniil jelentik 6nmagukban azt, hogy ami ezutan
kovetkezik, az kivill esik a fiiggetlen igénypont oltalmi korén. Masrészt a ,megvaldsitas”
vagy »talalmany” kifejezés egyszeri helyettesitése az ilyen kifejezések valamelyikével nem
lenne elegendd azon megval6sitasok azonositasahoz, amelyek mar nem tartoznak egy fiig-
getlen igénypont oltalmi korébe. Ehelyett olyan kifejezéseket kellene hasznalni, amelyek
egyértelmiien azonositjak, hogy a megvaldsitas mar nem tartozik a fiiggetlen igénypont
oltalmi korébe (pl. az alabbi szavakkal: ,,nem tartozik az igénypont oltalmi korébe”, ,,nem
a bejelentett talaAlmanyban foglaltak szerint” vagy ,,az igénypont oltalmi korén kiviil esik”).

Ez sok értelmezési és vitatémat hagy arra vonatkozoan, hogy a bejelentést olvaso és annak
tartalmat felfogni képes szakember mit ért valdjaban a taldlmanyon annak tudataban, hogy
a tényleges oltalmi kort az igénypontok hatarozzak meg. Egy olyan jellemzd, amely nyilvan-
valéan nem tartozik az igénypontok oltalmi korébe, és amelyet a leiras példaul ,,megvalé-
sitasként” emlit, kés6bb nem lesz-e tévesen ugy tekinthetd és értelmezhetd, mintha mégis a
taldlmanyhoz tartozna.

Azt a tényt, hogy a leiras és az igénypontok kozotti megfelelés kovetelménye meglehetd-
sen ellentmondasos, jol titkrozi a fellebbezési tandcsok e kérdéssel kapcsolatos, egyre inkabb
eltérd itélkezési gyakorlata. Ilyen példaul a T 3097/19 (permegfelelés) ésa T 2194/19 [Irany-
mutatas: ,,Az EPC 84. cikkének masodik mondata szerinti kévetelmény, amely szerint az
igénypontokat a leirdsnak ald kell timasztania, nem feltétleniil jelenti azt, hogy a (fiiggetlen)
igénypontoknak a szabadalmi bejelentés leirdsaban taldlhaté minden ‘'megvalositasat’ véde-
niiik kell, azaz minden megvaldsitasnak ezen igénypontok oltalmi korébe kell tartoznia”].

B) Az ESZH fellebbezési tanacsai a maltban szamos dontést hoztak a masodik gydgyaszati

felhasznalasra vonatkozo igénypontok szabadalmazhatdsagarol, tekintettel a klinikai vizs-
galati jelentésekre mint a technika allasa szerinti allapotra. Az alabbiakban attekintjiik a ki-
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valasztott kozelmultbeli dontéseket, és kiemeljiik azokat a fontos szempontokat, amelyeket
a tandcsok a feltaldloi tevékenység elemzése soran figyelembe vettek.

A bejelentdk gyakran szembesiilnek azzal a nehéz helyzettel, hogy a bejelentést még az-
el6tt be kell nyujtaniuk, hogy a klinikai vizsgélat eredményei a technika allasa szerint ismer-
tek lennének, ugyanakkor a terapids hatds elérését hitelt érdemléen kell bizonyitaniuk. A
klinikai vizsgalatokrol sz016 Gj unids rendelet fényében, amely eldirja a klinikai vizsgalatok-
ra vonatkoz6 valamennyi informacié kozzétételét, ez a kérdés még inkabb idGszerti, mint
korabban. Ezzel kapcsolatban felmeriil a kérdés: mikor valik nyilvanvaléva az allitélagos
masodik gyégyaszati felhasznélas a klinikai vizsgalati jelentés alapjan? A fellebbezési tana-
csok itélkezési gyakorlata azt a bevett elvet koveti, hogy a nyilvanvaléva valashoz ,,a siker
észszerl elvarasa” sziikséges, amely szerint a terapids hatdsossag a rendelkezésre all6 tények
és bizonyitékok alapjan észszerti bizonyossaggal megjoésolhato.

A feltalaloi tevékenység megtagaddsa

Az ESZH fellebbezési tanacsai szamos dontésben megallapitottak, hogy egy klinikai vizsga-
latrol sz6l6 jelentés, még akkor is, ha azt eredmények vagy adatok nélkiil tették kozzé, hat-
ranyos lehet a masodik gyogyaszati felhasznaldsra vonatkozo 4llitds feltalaloi tevékenysége
szempontjabol.

AT 239/16. sz. igy mérfoldkének szamité dontésében a tanacs gy itélte meg, hogy pusz-
tan az a tény, miszerint egy hatéanyagot klinikailag vizsgalnak, a siker elvarasahoz vezet,
mert a klinikai vizsgalatok engedélyezése sikeres preklinikai vizsgalatokon és kockazat-
haszon értékelést igényl6 megfontolasokon alapul. Felmertilt a ,lebeszélés” elve: a sikeres
kezelésre vonatkoz6 észszert varakozast feltételezték, kivéve, ha a technika alldsa szerint
a korabbiakban volt olyan bizonyiték, amely megakadalyozta vagy eltdntoritotta volna a
szakembert az igényelt targy kovetésétol.

A széban forgo esetben a zoledronsav gyogyszert sikeresen tesztelték megfelel6 allatmo-
dellben. A zoledronsav raadasul a csontritkulds kezelésére szolgald gydgyszerek egy be-
vett csoportjaba tartozott. Bar a tandcs elismerte, hogy maradtak kétségek a terapids hatas
tényleges elérését illetden, ugy talalta, hogy ez a kétség nem csokkenti a sikerre vonatkozo
varakozast puszta reménységgé. E megfontoldsokra tekintettel megtagadta a feltalaloi te-
vékenységet. Hasonlé kovetkeztetéseket vontak le a T 96/20 sz. ésa T 1123/16 sz. tigyben.

A T 239/16. sz. dontésben foglalt lebeszél6 elvet a T 2963/19. sz. dontésben tovabb pon-
tositottdk, ahol a tandcs egyértelmiivé tette, hogy egy (III. fazisu) klinikai vizsgalatrdl szo-
16 jelentés 6nmagaban nem nyujt a szakember szdmara észszert varakozast arra, hogy az
igényelt kezelés biztonsagos és hatékony lesz; a klinikai vizsgélat eredménye nem biztos, és
szamos vizsgalat nem allapitja meg a terapias hatékonysagot, vagy nem tarja fel egy adott
adagoldsi séma sulyos mellékhatdsait. A varhatd sikerre vonatkozé megfontoldsok ezért
szorosan kapcsolodtak az egyes esetek tovabbi tényeihez és koriilményeihez, akarcsak az

o

el6z6, T 239/16. sz. dontésben. A szdban forgd esetben a szabadalom és a technika akkori
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allasa egyarant azonos szintli kozlést mutatott, vagyis a klinikai vizsgalat vazlatos ismer-
tetését, kisérleti eredmények nélkiil. Az igényelthez hasonlé rendszerrel torténd elényds
kezelésrdl szol6 tovabbi, a technika dlldsa szerinti beszamoldk alapjan a fellebbezési tandcs
a haromszoros adagolasi rendszert hihetének, de egyben nyilvanvalonak is talalta.

A T 99/19. sz. igyben a fellebbezé (a szabadalom jogosultja) azt éllitotta, hogy az igé-
nyelt napi egyszeri adagolassal szemben muszaki el6itélet all fenn, és ez az egyetlen olyan
jellemz6, amely a bejelentett targyat megkiilonbozteti a klinikai vizsgalati jelentésben sze-
replktdl. A tandcs azonban arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az elsébbségi idépontban
fennallé allitolagos elditélet bizonyitdsara vonatkozo szigora kévetelményeket a hivatkozott
bizonyitékok egyike sem teljesitette, amelyek kozott tobb szakértdi nyilatkozat is szerepelt.
Megallapitotta tovabba, hogy a technika allasa nem tartalmazott semmilyen visszatart6 erét
a napi egyszeri adagoldssal szemben, és ezért tagadta a feltalaloi tevékenységet.

A feltaldléi tevékenység elismerése
Két kozelmultbeli dontés ravilagit a tandcsok jelentds megfontolasaira, amikor a konkrét
koriilmények és tények nem adnak okot a siker észszerti elvarasara.

A T 1732/18. sz. tigyben a feltalaléi tevékenységet elismerték a rivaroxaban trombo-
embolias rendellenességek kezelésére szolgald, naponta egyszeri adagolasi rendszere tekin-
tetében. A legkozelebbi technika alldsa egy I. fazist klinikai vizsgalat volt, amely a vegyiilet
biztonsagossagat allapitotta meg egészséges alanyokon a bejelentett és mas adagolasi rend-
szerek esetében. Bar a tandcs elismerte, hogy a szakember altalanos elvarasa lett volna, hogy
a gyogyszer klinikai hatékonysagot biztosithat ebben az indikacidban, és hogy a szakember
atment volna az I. fazisa klinikai vizsgalatrdl a II. fazist klinikai vizsgélatra, tagadta, hogy a
szakembernek 0sztonzé és észszert elvardsa lett volna a klinikai sikerre a napi egyszeri ada-
golasi rend tekintetében, ahogyan azt a bejelentés tartalmazta. Fontos szempont volt, hogy a
rivaroxaban vagy altaldban a kozvetlen hatasu oralis Xa-faktor-gatlok osztalyanak biztonsa-
gossagat és hatékonysagat nem mutattak ki a betegek korében. A tanacs hangsulyozta, hogy
a szoban forgd eset kiillonbozik a mas adagolasi sémak esetében jellemz6 helyzettdl, ahol a
fejlesztés az érintett gyogyszerek bevalt terapids felhasznalasan alapul.

Nem volt bizonyiték a masodlagos dokumentumban haszndlt trombintermelési vizsgala-
tok kiiszobértékeire vagy potencidlis Osszefiiggéseire a betegekben mutatott klinikai haté-
konysag és biztonsagossag mellett. Tovabbd a rivaroxaban ismert rovid plazmakoncentra-
cio-felezési ideje miatt egy szakember azt varta volna, hogy a hatékonysag és biztonsagossag
fenntartasahoz napi kétszeri vagy haromszori adagolasra, vagy tartés hatéanyag-leadast
készitmény alkalmazasara van sziikség. Ezért a tandcs arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a
gyogyszer gyors felszabaduldsu formuldjat alkalmazo, igényelt adagoldsi rendszer sikerére
nem lehetett észszert varakozas.

AT 108/21. sz. igyben a fellebbezési tandcs elismerte az RRMS hatékony terdpidjanak va-
l6szintiségét 0,5 mg fingolimod napi 0,5 mg-os oralis adagjaval, a bejelentés allatmodellbél
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(patkany) szarmazé adatai és a szakértdi jelentésben targyalt farmakokinetikai fingolimod-
jellemzok alapjan. A feltalaldi tevékenységgel kapcsolatban a legkozelebbi technika alldsa
egy sikeres II. fazisu vizsgalatot ismertetett 1,25 mg fingolimodadaggal, majd egy III. fazi-
su vizsgalatot jelentett be 0,5 mg és 1,25 mg, szdjon 4t szedhetd napi adagokkal. A tanacs
szerint ez a bejelentés a szakember szamadra észszer(i varakozast keltett volna arra, hogy
a bejelentett 0,5 mg-os napi adag megoldja az objektiv muszaki problémat, kivéve, ha a
technika alldsa elrettentd példat tartalmaz. A tandcs ilyen visszatart6 erdt talalt egy olyan
kutatasi cikkben, amely azt dllitotta, hogy egy SJL egérmodellben a hatékonysag eléréséhez
koriilbeliil 70%-os limfocitacsokkenési kiiszobértékre van sziikség, kombinalva egy tovab-
bi, a technika élldsa szerinti informdacidval, amely szerint fingolimod napi 0,5 mg-os oralis
adagja emberekben 70%-nal kisebb mértéki limfocitacsdkkenést eredményez. Ugy ttinik,
a fellebbezési tanacs nem vette figyelembe, miszerint az 1,25 mg-nak megfeleld, szajon 4t
szedhet6 napi adag (amelynek hatékonysaga a II. fazisa vizsgélat szerint) nem érte el ezt a
kiiszobértéket embereken. A fellebbezési eljaras soran a tanacs a szamos harmadik félt6l
szarmazo észrevétellel benyujtott kordbbi technika allasanak egyikét sem vette figyelembe.
Jelenleg 16 felszolalo részvételével zajlik a felszolalasi eljaras, és még nem tudni, hogy a ren-
delkezésre all6 tények és bizonyitékok értékelése mas eredményre vezet-e majd.

A feltaldléi tevékenység értékelésekor figyelembe veendd tényezdk a klinikai vizsgdlat
kozzététele szempontjabol:

- ahatdsosnak ismert vegyiilet vagy vegyiiletosztaly;

— Osszefiiggés a preklinikai adatok vagy bizonyos paraméterek és a terapias hatékonysag

és/vagy biztonsagossag kozott;

- aterapias hatékonysag kiiszobértékei;

- megalapozott allatmodellek;

- sikeres klinikai vizsgélatok betegeken;

- sulyos mellékhatdsok;

- abetegcsoport kockazati tényez6i.

Kovetkeztetések

A masodik gyogydszati felhaszndlds hihetdségének értékelése az egyes esetekre rendel-
kezésre allo tények és bizonyitékok fliggvénye. K6zos alapként a fellebbezési tanacsok fi-
gyelembe veszik, hogy a vegytilet vagy vegyiiletcsoport mar ismert-e a kezelésben, vagy
hogy a preklinikai adatok vagy allatmodellek és a betegeknél kifejtett terapids hatas kozott
vannak-e bizonyitott osszefliggések. A tanacsok a biztonsagi szempontokat is figyelembe
veszik, és ezek a feltalaloi tevékenység mellett szélhatnak. Altalédban célszerd a masodik
gyogyaszati felhasznalasra vonatkozd szabadalmi bejelentést a leheté legkorabban benyu;-
tani, de biztositani kell, hogy elegendé olyan adatot tartalmazzon, amely az igényelt kezelést
legalabb hihet6vé teszi.
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Az Europai Unioé Szellemi Tulajdoni Hivatala (European Union Intellectual Property
Office, EUIPO)

A) Az EU-n belill és kiviil is driasi mértékben nétt a novényi alapt termékek szama a pia-
con. Az EU altal finanszirozott Smart Protein Projekt kimutatta, hogy a névényi alapt euro-
pai élelmiszeripar 2018 és 2020 kozott 49%-kal nétt. Az eldrejelzések szerint az ilyen élelmi-
szerek és italok piaca 2022 és 2027 kozott évi 8,87%-os atlagos novekedési litemet ér majd el.

A novényi alapt gyartéknak ezért olyan markanevekre van sziikségiik, amelyek megkii-
l6nboztetik 6ket az egyre novekvd szamu versenytarsaktol. A markanevek kivalasztasakor a
markatulajdonosoknak egyensulyt kell teremteniiik:

- a fogyasztoknak tudniuk kell, hogy n6vényi alapt termékeket vasarolnak, ugyanak-

kor fogalmilag meg kell érteniiik, hogy a termék mit helyettesithet;

- aleird jellegli védjegyek hasznalatat el kell keriilniiik;

- emlékezetes nevii termékkel kell rendelkezniiik.

Az egyenstlyozas nehézségei nemrégiben a MyForest Foods Co. (MyForest) altal az
EUIPO-hoz benyujtott fellebbezésben mutatkoztak meg, amikor a MYBACON védjegyének
lajstromozasat a vizsgalat soran elutasitottak.

A kizdro okok
A MyForest védjegye a kovetkezd arukra vonatkozott: ,gombaalapti huspotlok; huspotlok;
els6sorban hispotlokbol allo készételek, beleértve a gombaalapt huspotlokat is™

Az elbiral¢ a ,bacon” szétari meghatarozasat ugy tekintette, hogy az ,,a sertés hatabol és
oldaldbdl szarmazd, szaritott, sozott és altaldban fiistolt his”. Az elbiralé ugy talalta, hogy
fennall a kellden komoly veszélye annak, miszerint az érintett kozonséget megtéveszthetik
a védjegy alatt értékesitett aruk fajtajat illetGen. Az elbirdld szerint az érintett vasarloko-
z0nség legalabb egy része ugy értelmezné a védjegyet, hogy az kizarélag sertéshusra utal, és
nem tudna megtekintés utjan megallapitani, hogy a termék szalonnat tartalmaz-e vagy sem.

A MyForest azzal érvelt, hogy a ,,bacon” kifejezést mas husfajtakbol vagy htspétlé husok-
bl késziilt termékekre is haszndljak, mint példaul a pulykaszalonnara. Ezen talmenden, és
a novényi alapu étrend népszertisége miatt a ,,bacon” kifejezés az ilyen véltozatok altalanos
hivatkozasi alapjava valt. A MyForest altal emlitett példdkban a ,,bacon” kifejezéshez tovab-
bi informacidkat csatoltak, amikor azt ,pulykaszalonna’, ,, mesterséges szalonna’, ,vegeta-
ridnus szalonna” stb. értelemben hasznaltak. Az elbiral6 tgy itélte meg, hogy a MYBACON
védjegy nem tartalmaz olyan kiegészité informaciot, amely tisztazna, hogy milyen tipust
szalonnardl van szo.

A bejelent6 hivatkozott mas, az EU-ban lajstromozott védjegyekre, amelyek a ,,bacon”
szot tartalmazzak, mint példaul a FEEL BETTER BACON és a BEYOND BACON védjegyre. Az
elbiralé ugy itélte meg, hogy a FEEL BETTER BACON védjegy nem rendelkezik egyértelmi
jelentéssel a megnevezett arukkal kapcsolatban, és ugy talalta, hogy a ,,.beyond” kifejezés
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»tobbet jelent, mint” értelmd, ezért azt jelzi, hogy az aru nemcsak hus, hanem valami mas
is. Az elbiral6 azt is megallapitotta, hogy a MYBACON kifejezés egyértelmiien megtévesztd
lenne, ha a bejelentett gombaalapt arukkal kapcsolatban hasznalnak. A lajstromozast el-
utasitottak.

A MyForest fellebbezése

A MyForest fellebbezett a hivatali hatarozat ellen. Azzal érvelt, hogy a védjegy ,,my” része
a ,my own form” szalonnat jelenti, és a fogyasztok a ,,my”-t ugy fogjak fel, hogy az micéli-
umbol késziilt szalonndra utal. Ervelésiik szerint a ,,my” el6tag azt jelzi, hogy a termék nem
husos szalonna, és ezért nem torténik megtévesztés. Pontositottak érvelésiiket, miszerint
a ,bacon” sz¢ altalanossa valt a szalonna és a szeletek leirdsara, és az érintett kozonség igy
fogja fel a védjegyet.

Azzal is érveltek, hogy a ,bacon” sz6 nem lehet megtéveszt6 a novényi alapu termékek
esetében, mert az Eurdpai Parlament 2020-ban mar elutasitotta azt a javaslatot, amely meg-
tiltotta volna a husmegnevezések haszndlatat mas novényi alapa élelmiszerek, példaul a
»kolbasz”, a ,steak” és a ,hamburger” esetében.

A fellebbezési tandcs hatdrozata

A fellebbezési tanacs nem taldlt kiillonbséget a védjegy és annak két dsszetevdje, a ,my” és a
»bacon” osszetétel értelme kozott. Véleménye szerint nagyon valodszintitlen, hogy az atlag-
fogyaszté megértené a védjegy ,,mycelium bacon” jelentését. Ugy vélte, hogy a ,my” eldtag
csupan a MyForest termékkinalatanak személyre szabasat szolgalja.

A fellebbezési tandcs ugy itélte meg, hogy a MYBACON észszerlien a szOtari meghatarozas
értelmében szalonnat jelent. A MyForest nem tudta bizonyitani, hogy a ,,bacon” kifejezés
6nmagaban, tovabbi azonosit6 informaciok nélkiil a hus alternativdira vonatkozo kifeje-
zésként valt altalanosan ismertté. A tanacs ugy itélte meg, hogy még ha a ,,bacon” kifejezés
altalanossd valt is volna, a védjegy nem lenne sikeres a lajstromozas soran, minthogy a ,,my
bacon” kifejezés egyszertien leird jellegii lenne a szalonnahoz hasonld kinézésti vagy izt
termékek esetében.

Bar a MyForest példakat hozott mas, szalonnanak feltiintetett élelmiszerekre, amilyenek
példaul a Quorn- és a Finnebrogue-termékek, a tandcs ugy itélte meg, hogy ezek egyike sem
hordozza az atlagfogyasztok megtévesztésének komoly kockazatat, és, hogy a terméket ser-
téshisnak gondolva vasarolnak meg. Ez annak volt készonhetd, hogy a tobbi mérka olyan
figyelmeztetéseket tartalmazott a cimkén, mint a ,husmentes” vagy ,,névényi bacon”, ami
a MYBACON markabdl hidnyzott. A tandcs azt is megallapitotta, hogy a fogyasztok valoszi-
ntileg elhamarkodottan vasarolnanak, ami tovabbi tisztdzé jelzések nélkiil ahhoz vezetne,
hogy megtévesztenék 6ket a gombaalapti termékek megvasarlésaval.

A fellebbezést és igy a MYBACON védjegy lajstromozasat végiil elutasitottak.
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Kovetkeztetés

A novényi alapu fogyasztds uniés szintli novekedésével és a piacra keriil6 termékek arada-
taval az EUIPO-nal varhatéan megnd az ilyen termékekre vonatkozé védjegybejelentések
szama. Ha a védjegytulajdonosok azt szeretnék, hogy bejelentéseik sikeresek legyenek, meg
kell kiilonboztetnitik magukat a versenytarsaktol, és meg kell gy6z6dniiik arrél, hogy véd-
jegyeik nem leir6 jellegtiek, mikozben biztositaniuk kell, hogy ne legyenek elég homalyosak
ahhoz, hogy megtévesszék a fogyasztokat az aruk jellegét illetden. Ez egyensulyozast kivan,
és a MyForest szamara a ,,bacon” sz6 volt a mérleg nyelve, amely végiil nem az & javukra
billent.

B) A digitalis gytijtemények és az NFT-k kétségtelentil részét képezik a luxus divathazak
innovativ marketingstratégidinak. Azonban, csakugy, mint a fizikai vilagban, a weben érté-
kesitett digitalis druk sem mentesiilnek a védjegyoltalom stratégiai kérdései alél. Igy a luxus
divatcégek elkezdtek védjegyoltalmat kérni a digitalis arukkal kapcsolatban, és ez kiilono-
sen a Burberry Limited (Burberry) brit divatcég esetében tortént igy.

A Burberry tobb védjegyet is birtokol, koztiik a hires skot tartan dizajnjat abrazolo jele-
ket, amelyek bézs alapon fekete, piros és fehér szinnel vannak kiemelve. Ezt a mintat tobb
lajstromozott unids védjegy védi.

A Burberry 2022-ben az EUIPO-nal tovabbi unios védjegyet jelentett be, amely a kockas
mintat mdsolja. A bejelentés a 9., 35. és 41. aruosztalyba tartozo arukra és szolgaltatasokra
vonatkozott, beleértve az online nytjtandé digitalis arukat, NFT-ket és nem letoltheté cik-
keket (azaz virtudlis arukat, példaul taskakat, ruhazatot, labbeliket, szemiivegeket, ékszere-
ket, kozmetikumokat és mas kapcsolodo arukat).

Az EUIPO részleges elutasito hatarozatot hozott. A hivatal megallapitotta, hogy a beje-
lentés nem alkalmas a lajstromozasra, és kifogast emelt az aruk és szolgéltatasok egy részé-
vel szemben azzal az indokkal, hogy a megjelolés nem rendelkezik megkiilonboztetoké-
pességgel.

A hivatal megjegyzi, hogy a széban forgd megjelolés kétdimenzios védjegy, amely egy
termék feliiletén alkalmazandé vagy a termék altaldanos megjelenésének részét képez6 min-
tabol all. Az EUTPO korabbi itélkezési gyakorlata alapjan emlékeztetett arra, hogy ,egy egy-
szerti és hétkoznapi diszité mintabdl allé védjegyet altalaban ugy tekintenek, hogy az nem
tartalmaz semmi olyan elemet, amely a fogyasztok figyelmét felkelthetné, és alkalmas lenne
az aruk vagy szolgaltatasok forrasanak vagy eredetének megjelolésére”

Részletesebben a hivatal a kovetkezéket pontositotta:

- A szdban forgd megjeldlést olyan digitalis aruk felilletén helyezik el, amelyek hason-
16k a fizikai vilagban értékesitett arukhoz (ruhazati cikkek, kiegészit6k stb.). Kovet-
kezésképpen a megkiilonboztet6képesség megitélése nem térhet el a valds vildgbeli
megkiilonboztetéképesség megitélésétdl. A hivatal szerint ,a valds vilagbeli arukra
vonatkozé fogyasztoi észlelés alkalmazhatd az egyenértéki virtualis arukra, mert a
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virtualis aruk egyik f6 szempontja az, hogy a valds vilagbeli aruk alapveté fogalmait
utanozzak”.

- A megjeldlés olyan mintazatbdl all, amely nem kiilonbozik mas, a piacon édltalanosan
hasznalt alapvet6 sakkmintdzattdl. A hivatal szamos példat hoz fel mas piaci szereplék
altal értékesitett termékekbol.

Ezért a hivatal arra a kovetkeztetésre jutott, hogy ez a megjel6lés nem rendelkezik meg-
kilonboztet6képességgel, és nem lajstromozhaté védjegyként a digitalis arukkal/cikkekkel
és NFT-kkel kapcsolatos aruk és szolgaltatdsok egy részére.

Itt kell megjegyezni azt is, hogy a Burberry nem tudott azzal érvelni, miszerint a megje-
161és az emlitett arukkal és szolgaltatdsokkal kapcsolatos hasznalat révén szerzett megkii-
lonboztetdképességet, minthogy a megjelolést 1j arukra és szolgaltatasokra jelentették be.

Masrészt a hivatal Ggy itélte meg, hogy a védjegybejelentés a 9. (,,letolthetd interaktiv
karakterek, avatarok és b6rok”; ,videdjatékok és letolthetd videodjaték-szoftverek”) és a 41.
(»online informaci6 nyujtasa digitalis jatékokrdl”; ,,online videdjatékok nyujtasa”; ,,online
informacié nyujtasa a szamitdgépes jatékok szorakoztatasa terén”; ,szorakoztatd szolgal-
tatasok, nevezetesen online elektronikus jatékok nyujtdsa, nem let6lthetd szamitdgépes ja-
tékokat és videodjatékokat tartalmazo weboldal biztositdsa”) aruosztaly fennmaradé arui és
szolgaltatasai tekintetében folytathato.

Ez az elutasitd hatdrozat kozvetleniil megkérddjelezi a védjegyjogosultak azon lehet8sé-
gét, hogy kérelmeket nyujtsanak be védjegyiik oltalmi korének a digitalis arukra és gytij-
teményekre torténd kiterjesztésére, amennyiben mar rendelkeznek védjegyoltalommal a
fizikai vilagban forgalmazott hasonld arukra és termékekre.

A Burberrynek a hatdrozat kzlését6l szamitott két honap all rendelkezésére, hogy felleb-
bezést nytjtson be.

Az Eurodpai Unio Torvényszéke (General Court of the EU, GC)

2017-ben egy olasz boraszat, a Cantina Sociale Tollo SPA (a tovabbiakban: Cantina Tollo)
unids védjegylajstromozast szerzett az ALDIANO védjegyre a 33. aruosztalyba tartozé ,,alko-
holtartalmu italokra (a sorok kivételével)”. Ezt kés6bb az Aldi Einkauf SE ¢ Co OHG (Aldi)
német szupermarketlanc megtamadta, és az ALDIANO védjegy torlését kérte.

Az Aldi az ALDI szévédjegyre vonatkozé szamos korabbi uniés védjegyére és nemzet-
kozi lajstromozasara hivatkozott, konkrétan két korabbi védjegyére, amelyek a 35. aruosz-
talyba tartozo, tagan értelmezett ,kiskereskedelmi szolgéltatdsokat” fednek le (beleértve a
3360955. sz. unids védjegyet), valamint a 33. druosztalyba tartozo, azonos arukra vonatkozd
korabbi ALDI uniés védjegyre (2019867. sz.). A Cantina Tollo ellentdmadasként az Aldi altal
hivatkozott korabbi jogok tényleges haszndlatanak bizonyitasat kovetelte.

2020 aprilisdaban az EUIPO torlési osztalya helyt adott az Aldi torlési kifogasanak, és meg-
allapitotta, hogy az Aldi a 3360955 sz. kordbbi unids védjegyének tényleges hasznalatat a 35.
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aruosztalyba tartozo ,élelmiszerek kiskereskedelme — beleértve az alkoholos és alkohol-
mentes italokat” — tekintetében megfeleléen bizonyitotta. A torlési osztaly megallapitotta
tovabba, hogy az ALDI és az ALDIANO kozott fennall az dsszetévesztés valdszintisége. Ekkor
a torlési osztaly ugy dontétt, hogy nem vizsgalja az Aldi 2019867. sz. korabbi védjegyén ala-
puld torlési kérelmét, mert a tobbi védjegy altal igényelt korabbi jogokat mar megallapitotta.

A Cantina Tollo fellebbezett a torlési osztaly hatarozata ellen. A fellebbezési tandcs helyt
adott a fellebbezésnek, hatélyon kiviil helyezte a torlési osztaly hatdrozatat, és elutasitotta a
torlési kérelmet. Ugy itélte meg, hogy az Aldi altal benyujtott bizonyitékok nem tdmasztjak
ala a korabbi védjegyek tényleges hasznalatat, és megjegyezte, hogy az Aldi a kiskereskedel-
mi szolgéltatdsok oltalmat 4ltalanos megfogalmazassal (,,kiskereskedelem minden termék-
korben” és ,,szupermarketek és diszkont kiskereskedelmi iizletek mukodtetése”) igényelte
anélkil, hogy konkrét adatokat kozolt volna azon arukrdl vagy drufajtakrél, amelyekre e
szolgaltatasok vonatkoznak. A fellebbezési tandcs ezért ugy itélte meg, hogy ,.e nagyon tag
meghatarozas miatt [az Aldinak] kellett volna bizonyitania a korabbi védjegyek és a korabbi
lajstromozas tényleges hasznalatat, ami lehetetlen volt” Azt is megallapitotta, hogy az Aldi
altal benyujtott bizonyitékok nem igazoltak sem az ALDI védjegyhaszndlatanak jellegét, sem
a hasznalat terjedelmét a 32. aruosztalyba tartozo ,,s6rok” és a 33. aruosztalyba tartozé ,,bo-
rok” tekintetében a 2019867 sz. unids védjegy vonatkozasaban.

Az Aldi a GC-hez fordult, és a tanacs hatarozatanak megsemmisitését kérte. Az Aldi azt
allitotta, hogy a tanacs tévesen alkalmazta a jogot, amikor megallapitotta, hogy nincs bizo-
nyiték a kovetkezok tényleges hasznalatara:

1. a 3360955. sz. kordbbi védjegy és a 35. aruosztalyba tartozo6 szolgaltatasok korabbi

nemzetkozi lajstromozasa;

2. a2019867. sz. korabbi védjegy a 33. ruosztalyba tartozo ,borok” tekintetében; és

3. a2019867. sz. korabbi védjegy a 32. druosztalyba tartozé ,,s6r6k” tekintetében.

A GC dontése
Az Aldi Einkauf kontra EUIPO-tigyben (T-429/21. sz.) a GC hatalyon kivil helyezte a
fellebbezési tandcs hatarozatat, és helyt adott az Aldi fellebbezésének. Lényeges, hogy
az Aldi altal hivatkozott korabbi védjegyek egyikét a 2005. julius 7-i Praktiker Bau- und
Heimwerkermdrkte- (C 418/02. sz.) tigy itélethirdetése el6tt lajstromoztak, ezért az emlitett
itéletbdl eredd kotelezettség nem vonatkozott ra. Roviden, a birésag dontése talan masképp
alakult volna, ha az Aldi korabbi jogait a Praktiker-iigyben hozott itélet utan (amely lénye-
gében tisztazta a 35. aruosztalyban a ,kiskereskedelmi szolgaltatasok” tekintetében tovabbi
meghatarozas nélkiil lajstromozott védjegyek hatasait) vették volna figyelembe.

A GC megallapitotta, hogy a fellebbezési tanacs tévedett, amikor tgy itélte meg, hogy az
Aldinak kellett bizonyitania a tényleges hasznalatot ,,a kiskereskedelem nagyon tag megha-
tarozasara valamennyi termékkorben” A birdsag ugy vélte tovabbd, hogy a tanacs valéjaban
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tobb hibat is elkovetett az Aldi altal benyujtott egyes bizonyitékok bizonyito erejének érté-
kelése soran.

A ,tényleges hasznalat” fogalmanak értelmezése soran a birdsag ugy vélte, hogy figye-
lembe kell venni, miszerint a kordbbi védjegy tényleges hasznalatanak kovetelménye nem
valamely vallalkozas kereskedelmi sikerének értékelésére vagy gazdasagi stratégidjanak el-
lenérzésére iranyul, és nem is arra, hogy a védjegyek oltalmat a nagykereskedelmi véllalko-
zasok szamdra tartsa fenn.

A birdsag utmutatast adott a tényleges haszndlat értékelésében szerepet jatszé ténye-
z6kkel kapcsolatban is. Kiemelte, hogy meg kell allapitani, vajon a védjegy kereskedelmi
hasznositasa valds-e (fenntartja vagy megteremti-e a piaci részesedést), valamint az érintett
aruk vagy szolgéltatdsok jellegét és jellemzdit, a piac jellemz6it, valamint a védjegy hasz-
nélatanak mértékét és gyakorisagat. A birosag azt is megerdsitette, hogy a korabbi védjegy
hasznélatanak nem kell mindig mennyiségileg jelentésnek lennie ahhoz, hogy valdsnak le-
hessen tekinteni. Igy akér minimélis hasznélat is mindsiilhet valodi hasznalatnak.

Megjegyzés
Az Aldi oriilhet ennek a dontésnek, mert most mar nyomast gyakorolhat az EUIPO-ra,
hogy az térolje az ALDIANO védjegyet az eurdpai unids védjegylajstrombol.

India

A) Sanjeev Narula biré 2023. januar 10-én hozott a Delhi Fels6birdsagon itéletet a Siddharth
Suri kontra Védjegyhivatal vezetéje-iigyben, amely a 18. druosztalyba tartozé béraruk
ANDAMEN védjegyének lajstromozasaval foglalkozik, és az aldbbi harom okbol jelentds:

i) A védjegybejelentést 2019. janudr 24-én elutasitottak, majd 2023. janudar 10-én ismét

elutasitottak. Csaknem 4 év telt el, amig ezt a kérelmet meghallgattak és déntottek
réla. Erthetd a kérelmezd kiizdelme és kitartdsa kérelme visszaallitdsa érdekében.
A kérelmet valdjaban 2014 novemberében nyujtottdk be. Ez azt jelenti, hogy csaknem
9 év telt el, és a kérelmez6 még mindig nem kapott konnyitést védjegye lajstromo-
zasaban. Igaz, hogy a bird elrendelte, miszerint a védjegyet a végzéstdl szamitott 3
hénapon beliil ,elfogadas nélkiil kell meghirdetni”, ami azt jelenti, hogy a védjegyet
most meghirdetik, és most mar felszélalasra nyitva dll. A kérelmezé csak ezt kovetden
kaphat elégtételt védjegye lajstromozasanak késedelmével kapcsolatban.

ii) Az tgyben hozott végzés precedensértékii lesz a ,,foldrajzi nevek fonetikus megfelel6i”,
jelen esetben az ,, Andaman-szigetek” vagy az , Andaman-tenger” tekintetében. Maga
a végzés elismeri, hogy az ANDAMEN védjegy a f6ldrajzi név dtalakitott valtozata.

A végzés precedensértékd, ha az iizleti tevékenység, jelen esetben a ,,béraruk gyar-
tasa és értékesitése” nem a foldrajzi helyen torténik. Azaz ha a szigetcsoport nem a
béraruk gyartasarol vagy értékesitésérdl hires, akkor egy ilyen védjegyet elfogadnak
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lajstromozasra, és a vizsgdld nem emelhet kifogast a 9. szakasz alapjan azzal az indok-
kal, hogy egy ilyen védjegy a foldrajzi hely megjelolésére szolgal, ami a lajstromozas
elutasitasanak feltétele.

iii) A védjegy vizsgaloja szintén elutasitotta ezt a bejelentést azon az alapon, hogy az
ANDAMEN bejelentett védjegy megtévesztéen hasonlit az dbran bemutatott AND MEN
eszkozvédjegyhez. A bird gy itélte meg, hogy a lajstromozott védjegy nem tekinthetd
vizualisan vagy hangzasilag hasonlénak az ANDAMEN alanyi védjegyhez, minthogy a
hivatkozott védjegy eszkozvédjegy, mig a bejelentett védjegy szovédjegy.

Ezért ez az igy precedensértéki lesz arra nézve is, hogy ha egy szévédjegy hasonld
bettijelekkel rendelkezik, mint egy eszkozvédjegyben dbrazolt sz6 vagy szavak, akkor
a két védjegy Osszehasonlitasakor a védjegyek ,elsé ranézésre (prima facie) eltérének”

tekintenddk.

MEN

B) Bevezetés

A Delhi Fels6birosag (Delhi High Court, DHC) a Starbucks Corporation (Starbucks) kontra
LOL Cafe & Anr. (LOL Cafe)-tigyben a FRAPPUCCINO védjegy bitorlasa miatt elitélt egy
dzsaipuri székhelyl kavézot. A birosdg a Starbucks lanc globalis hirnevére hivatkozva meg-
allapitotta, hogy az alperes dltal a BROWNIE CHIPS FRAPPUCCINO Vvédjegy haszndlata tisz-
tességtelen volt, és az dvatlan fogyasztd megtévesztésére irdnyult. A birdsag a Starbucksnak
a perkoltséget is megitélte — amelynek 6sszege 15 764,55 USD volt - a jelen kereset megin-
ditasaért.

Az iigy hattere

A jelen keresetet a Starbucks (a tovabbiakban: felperes) inditotta a LOL Cafe (a tovabbi-
akban: alperes) ellen FRaAPPUCCINO védjegyének allitolagos bitorlasa miatt. A felperes azt
allitotta, hogy az alperes kavézot/éttermet iizemeltetett Jaipurban, ahol BROWNIE CHIPS
FRAPPUCCINO néven italt drusitottak a felperes engedélye, felhatalmazasa vagy licence nél-
kil. A felperes azt allitotta, hogy az alperes a ,,Frappuccino” nevii italra hivatkozott léte-
sitményiik elektromos étlapjain is, amelyeket harmadik fél altal izemeltetett listaz6 por-
talokra — tobbek kozott a ,,Zomato” és az ,,EazyDiner” portalra — toltottek fel hirdetés és
reklamozas céljabol.
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Allit4sai alatémasztasdra a felperes megerdsitette, hogy a FRAPPUCCINO védjegyet 80 or-
szagban és teriileten 30 626 Starbucks iizletben, valamint egy olyan palackozott kavéital-
ban hasznalta, amelyet vilagszerte tobb harmadik fél élelmiszer-kis- és -nagykereskedésnek

"o

arusitanak. A felperes megerdsitette, hogy a FRaPPUCCINO védjeggyel ellatott italok koziil
tobbet is értékesitett, tobbek kozott a ,Banana Java Chip’, ,Mango-Azuki” és ,,Blackberry
Green Tea” izesitésben a Fiilop-szigeteken, Svajcban és Ausztraliaban. A felperes azt allitot-
ta, hogy konkrétan Indidban 2011 janudrjaban megallapodast irt ald a Tata Coffee Ltd.-del
arrél, hogy Indiaban kiskereskedelmi iizleteket nyitnak kézos vallalat formajaban. Azéta a
felperes legalabb 145 Starbucks iizlet megnyitasaval bévitette indiai jelenlétét India kiilon-
b6z varosaiban. A felperes a FRAPPUCCINO védjegyet Indidban is lajstromoztatta kiillonbo-
z0 aruosztalyokban.

A felperes allitasa szerint az alperes igazgatojaval folytatott telefonbeszélgetés soran tigy-
védje kezdetben arrdl kapott biztositékot, hogy az alperes felhagy a FRAPPUCCINO védjegy
hasznalataval, és frissiti a harmadik fé] altal tizemeltetett portalokon, példaul a ,,Zomato’-n
és az ,,EazyDiner”-n szerepld elektronikus étlapokat. Egy belsd vizsgélat soran azonban ki-
dertilt, hogy a LOL Cafe a kavézo igazgatdjanak kotelezettségvallalasa ellenére tovabbra is a
kifogasolt védjegy alatt arusitotta termékeit.

A felperes azzal is érvelt, hogy az alperes ellen 2019. augusztus 23. 6ta mar hatalyban van
egy elézetes intézkedés.

A DHC megallapitdsai

A bir6sag, mikozben elismerte az alperes altal elkovetett bitorlast, megéllapitotta, hogy az
alperes altal a felperes FRAPPUCCINO lajstromozott védjegyével egyiitt hasznalt ,BROWNIE
Chip” el6tag a figyelmetlen fogyaszté megtévesztésére és a védjegy hirnevének meglovago-
lasara iranyult. A birdsag megallapitotta, hogy a felperes maga is hasznélta a FRAPPUCCINO
védjegyét az italok izét leird el6taggal, mint példaul a ,,Java Chip Frappuccino” esetében.
A FrRAPPUCCINO védjegy alperesek altali atvétele tehat a tisztességtelen, és a figyelmetlen
fogyasztok megtévesztésére iranyul.

A birdsag a Starbucks Corporation kontra Teaquila A Fashion Cafe ¢~ Anr.-tigyben hozott
végzésére hivatkozva, amelyben a legfels6bb birdsag 2 milli6 rapia kartéritést itélt meg a
Starbucksnak, kb. 15 765 USD 6sszegli perkoltséget itélt meg a Starbucksnak a jelen kereset
meginditasaért. A birésag, mikozben fenntartotta a kereskedelmi birésagokrol szol6 2015.
évi torvény célkittizéseit, megjegyezte, hogy a felperesnek nem kell vallalnia az egyébként
nem vitatott tények és dokumentumok bizonyitasat, igy a jelen esetben sem.

Kovetkeztetés

A mai korban a sTARBUCKS valoban az egyik olyan globélis marka, amely vilagszerte hir-
nevet szerzett, és egyes italok szinonimajavd valt. Az ilyen jellegli végzések szerves szerepet
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jatszanak abban, hogy megakadalyozzadk e markak felhigulasat, kiilonosen egy ilyen gyor-
san véltozo és zsufolt piaci térben.

C) A UST Global (Singapore) Pte Ltd kontra The Controller of Patents and Designs-tigyben
a Kalkuttai Fels6birdsag (Calcutta High Court, CHC) nemrégiben hatalyon kiviil helyezte
a Formatervezésiinta-oltalmi Hivatal altal egy grafikus felhasznaldi feliilet (graphical user
interface, GUI) formatervezésével szemben hozott elutasit6 hatdrozatot.

A szoéban forgd GUI-t a hivatal elutasitotta azzal az indokkal, hogy az nem felel meg az
indiai formatervezésiminta-torvényben meghatarozott ,,formatervezési minta” kévetelmé-
nyeinek. Tovabba ugy itélte meg, hogy a GUI-ikon csak bekapcsolt allapotban lathato, és
ugy vélte, hogy a GUI-ikon nem az ipari gyartasi folyamatot koveti, hanem féként szoftver-
fejlesztési feldolgozassal jott 1étre.

Az el6terjesztett beadvanyok mérlegelése utan a CHC megallapitotta, hogy az ilyen for-
matervezési mintdk a termék kiilsé vagy belsé jellemzéire alkalmazhatdk, és lajstromozha-
tok, ha vizualisan vonzok. Megallapitotta tovabba, hogy a GUI alkalmazasa a kész arucik-
ken megfelel a formatervezésiminta-torvényben el6irt ipari eljaras kovetelményeinek.

Tovabba, tekintettel a formatervezésiminta-torvény 14-04. szakaszara, amely a képerny6-
megjelenitéseket és ikonokat foglalja magaban, valamint figyelembe véve, hogy India csat-
lakozott a Locarnéi Egyezményhez, amely Indidban egy uj szakaszt vezetett be, mégpedig a
32. szakaszt, amely grafikai szimbolumokat és logokat, diszitéseket stb. tartalmaz, a birosag
ugy vélte, hogy helytelen lenne azt allitani, hogy egy GUI-ikon nem lajstromozhato.

Ezért a birdsag hatalyon kivill helyezte az elutasitd hatdrozatot, és visszautalta az tigyet a
hivatalhoz, hogy az Gjbél vizsgalja meg a kérdést.

Meg kell varni, hogy a fenti végzés alapjan a hivatal hogyan vizsgalja Gjra az tgyet. A
jelenlegi jogi helyzetet tekintve 6rvendetes meglepetés lenne, ha a hivatal megvaltoztatna a
GUI-k lajstromozasaval kapcsolatos allaspontjat.

D) A Novartis AG & Anr. (Novartis) (felperesek) kontra Novaegis (India) Private Limited-
tigyben a Delhi Torvényszék (High Court of Delhi) egyes birdja ideiglenesen eltiltotta az
alperest NOVAEGISs védjegyének hasznalatatol.

A felperesek azt dllitottak, hogy a Novartis nevet hazi védjegyiikként/cégnévként/keres-
kedelmi névként hasznaltak és hasznaljak 1996 6ta a nemzetkozi piacon, beleértve Indiat
is. Emellett rendelkeznek Indidban egy 1996-ban lajstromozott NOVARTIS védjeggyel az
5. aruosztalyban az alabbi aruk tekintetében: ,,gydgyszerészeti, allatgyogyaszati vagy dié-
tas készitmények és anyagok, vegyi anyagok és vegyi készitmények, gyogyszerekben vagy
gyogyaszati készitményekben hasznalt vegyi anyagok, csecsemok vagy rokkantak szdmara
késziilt élelmiszerek és italok vagy diétas célokra hasznalt anyagok, vitaminok, készitmé-
nyek él6skoddk elpusztitasara, gyomirtok, peszticidek, gombadlé szerek; rovarirtok”. Azt
allitottak, hogy a NOvARTIS védjegyet nemcsak a felperesek altal gyartott gydgyszereken,
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hanem épiileteken, iroddkban, csomagolo- és hirdetéanyagokon, levélpapiron, domén-
nevekben, valamint a felperesek tulajdonat képezé vagy altaluk kinalt egyéb arukon és szol-
galtatdsokon is hasznaltak. Ugyanis a NOVARTIS védjegyet tobb nemzetkozi szervezetben,
pl. a WIPO-nal is kozismert védjegyként ismerték el.

Az alperes a NOVAEGIS védjegyet a 35. aruosztalyba tartozo szolgaltatasok tekintetében
hasznalta (,,kiskereskedelem, nagykereskedelem, gydgyszerimport és -export, reklam, iiz-
letvezetés, tizleti adminisztracid, irodai tevékenység”), valamint gydgyszercsomagolasokon
és ragasztokon. Az ilyen hasznalat, valamint a NOVAEGIS védjegy tervezett lajstromozasa
miatt a felperesek a jelen keresetet bitorlas és passing off miatt inditottak. A felperesek azt
allitottak, hogy a versengd védjegyek megtévesztéen hasonldk; azonos arukra vonatkozo-
an hasznaljak 6ket; és ugyanarra az tugyfélkorre vonatkoznak. Ezért az alperes haszndlata
bitorl6 volt. A felperesek azt is el6adtdk, hogy az alperes sajat termékeit a felperesek ter-
mékeiként adja el, és e tekintetben felhivtdk a figyelmet arra, hogy az alperes a felperesek
weboldaldn hasznalt szlogent lemasolta.

Az alperes ezzel szemben, mikozben céfolta a felperes versengéd védjegyek megtévesz-
t6 hasonldsagara vonatkozé allitasat, azt hangstlyozta, hogy a NOvAEGIs szt 6k alkottak
meg a ,nova’ és az ,aegis” sz Osszetételével, és hogy tobb mint hét év hasznélat alatt ez a
védjegyiik jelentés mértékdi goodwillt szerzett. Azt is allitotta, hogy a weboldalan talalhatd
hivatkozasok érdektelenek, mert a gyogyszereket a paciensek nem a honlapon talalhato
anyag alapjan vasaroljak. Lényeges, hogy a felperes a védjegyekrdl sz6016 1999. évi torvény
29. szakaszanak (5) bekezdésére hivatkozott, amely igy szOl: ,, A lajstromozott védjegyet az a
személy bitorolja, aki az ilyen lajstromozott védjegyet vagy a védjegyoltalom targyat képezd
arukkal vagy szolgaltatasokkal foglalkozo tizleti vallalkozasa nevét vagy nevének egy részét
kereskedelmi neveként vagy kereskedelmi nevének részeként hasznalja” Az alperes el6adta,
hogy ha a felperesek azt dllitottak, hogy az alperes cégneve sérti a felperesek védjegyét, ak-
kor csak abban az esetben lehetne a bitorlas megsziintetését elrendelni, ha az {igy pontosan
a négy sarokponton beliil esne a 29. szakasz (5) bekezdésének hatalya ald, amely szerint
az Utkozo két védjegynek azonosnak kell lennie. A 29. szakasz (5) bekezdése - allitotta az
alperes — nem alkalmazhato, ha az alperes védjegye csak megtévesztGen hasonlit a felpere-
sek védjegyére — ami érvényes a jelen esetben. Mivel a 29. szakasz (5) bekezdése nem volt
alkalmazhato, a felperesek tigye nem volt megalapozott.

Az ,atlagos intelligenciaju és tokéletlen emlékezetl tigyfél” elvét alkalmazva a birdsig
ugy itélte meg, hogy a versenytars védjegyek hangzasilag hasonlok, és a két védjegy ko-
z0Otti hangzasbeli hasonldsag nem véletlen. A honlapon taldlhat6 hivatkozasok, kiilonosen
a hirdetés jellegtiek nyilvanval6an arra iranyultak, hogy a fogyasztdkat lenylig6zzék, és ez
nehézzé tette azt elhinni, hogy az alperes a vitatott védjegy artatlan atvevéje. Tovabba mind-
két védjegyet ugyanolyan kékeszold szinben ébrazoltak, és egy olyan képi szimbélum eldzte
meg Oket, amely a védjegyek hasonlé méretére tekintettel a védjegyeket abrazolé csoma-
golasokon is hasonld volt. A birdsag szerint, minthogy a NOvARTIs védjegyet a felperesek
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lajstromoztattdk; az alperes NOVAEGIs védjegye megfelelt a torvényi meghatarozasnak [a
védjegytorvény 2. szakaszanak m) pontja szerint a védjegy magaban foglal egy nevet is], és
az hangzasilag és vizudlisan is hasonlitott a felperesek lajstromozott védjegyéhez; az alperes
hasznalta a NOVAEGIS védjegyet a kereskedelmi forgalomban; és a versengé védjegyek alatt
forgalmazott aruk azonosak voltak — valoszintsithet6 volt, hogy a NovAaEGIs hasznalata az
alperes altal Gsszetévesztheti a kozonséget, vagy a téves asszociacié veszélyét idézheti el6.
Mint ilyen, a jelen tigy megfelel az indiai védjegytorvény 29. szakasza (2) bekezdésének b)
pontja szerinti bitorlas meghatarozasanak.

A 29. szakasz (5) pontjaval kapcsolatban a birdsag megallapitotta, hogy mig a 29. szakasz
1-4. pontja a védjegy harmadik személy éltali visszaélésszerii hasznélatara vonatkozik, a bi-
rosag ugy itélte meg, hogy védjegyként vald hasznalat miatt az aruk/szolgaltatasok tekinte-
tében a 29. szakasz 5. pontja a lajstromozott védjegyre vonatkozik, amelyet egy harmadik fél
kereskedelmi ,,nevének” részeként visszaélésszertien hasznalnak. Mint ilyen, ez egy tovabbi
jogalapot jelentett, amelynek alapjan a birésag — az ellenérdekd felek tigyvédei altal kezde-
ményezett vitatdl fliggetleniil - ugy dontott, hogy a 29. szakasz (2) pontjanak b) bekezdése
a jelen tényallasra alkalmazhatd, amire tekintettel nem foglalkozott tovabb a kérdéssel.

A felperesek javara ideiglenes végzést hoztak, amely az alperest a kovetkez6 targyalas id6-
pontjdig eltiltja a NOVAEGIs védjegy barmilyen formaban és médon torténd hasznélatatol.
Osszefoglalva, ha egy harmadik fél a cégnevében egy olyan védjegyet hasznal, amely csak
hasonlé egy lajstromozott védjegyhez, de nem azonos azzal, akkor a védjegyoltalom meg-
sértése alapjan benyujtott védjegybitorlasi kereset sikere még mindig olyan kérdés, amelyre
nincs hatarozott vélasz.

Japan

A japan kormany 2023. marcius 10-én jovédhagyta hat szellemi tulajdoni torvény, koztiik a
tisztességtelen verseny megelézésére vonatkozé torvény és a védjegytorvény modositasat.
Ezek a médositasok lehet6vé teszik, hogy a digitalis terekben, példdul a metaverzumban
a hamisitott termékek értékesitése vagy dtadasa ellen tilto végzést lehessen kérni, kiilonos
tekintettel az avatarok altal viselt ruhdkra és kiegészitGkre.

A tisztességtelen verseny megel6zésére vonatkozo torvény az eredeti termék megjelené-
sétdl szamitott harom évig tiltja a valodi termékhez nagyon hasonld utanzat értékesitését. A
jelenlegi torvény azonban nem terjed ki a digitélis terekre. Ezen a teriileten egyre nagyobb
sziikség van a lefedettségre, mert az olyan nagy ruhdzati markak, mint a Nike és a Gucci,
egyre inkabb belépnek a metaverzumba.

A védjegytorvény modositasai tovabb bévitik a lajstromozhaté védjegyek korét. Korab-
ban, hacsak a védjegy nem rendelkezett bizonyos szint(i ismertséggel, a személyneveket
tartalmazo védjegyeket nem lehetett lajstromoztatni minden azonos nevii személy hozza-
jarulasa nélkil.
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Kiilénosen a divatiparban gyakori, hogy az alapit6 vagy a tervezd nevét hasznaljak mar-
kanévként. Bar Eurépaban, Kinaban és Koredban a személynevek bizonyos feltételek mel-
lett lajstromozhatdk, Japanban sok ilyen kérelmet elutasitottak, ami akadalyozta a vallalatok
markafejlesztését.

A modositasok lehetévé teszik a mar lajstromozott védjegyekhez hasonld védjegyek
lajstromozasat is, amennyiben nem all fenn a fogyasztok Osszetévesztésének veszélye, és
megvan az eredeti védjegyjogosult beleegyezése. Ez a ,hozzajarulasi rendszer” mar szdmos
orszagban hasznalatos, és a tengerentuli bejelenték korében nagy keresletnek drvend.

Kanada

A) 2022. oktdber 17-én a Szoévetségi Birdsag (Federal Court, FC) St-Louis nevii biraja helyt
adott a Teva, a Pharmascience, a Laboratoire Riva, az Apotex és a Mylan (az alperesek) dltal
benyujtott, gyorsitott eljaras iranti kérelemnek, és elutasitotta az Eli Lilly altal a 2 226 784 sz.
(’784-es) kanadai szabadalom bitorldsa miatt benyujtott kereseteket.

Tények
A ’784-es szabadalom kordbban a szabadalmaztatott gyogyszerekrol szold, kordbban mo-
dositott szabadalmi szabalyzat (megfelelési értesités) (PMNOC) rendeletek szerinti eljara-
sokban érvénytelenségi allitasok targyat képezte, amelyekben az érvénytelenségre vonatko-
z6 allitasokat mint indokolatlanokat elutasitottak. Az alperesek a *784-es szabadalom 2016.
julius 11-ilejartat kovetéen kaptak meg a megfelelési értesitést. Az alapul szolgalo keresetek
a’784-es szabadalom lejarta el6tti gyartason, behozatalon és készletezésen alapultak, és ug-
rédeszka-kartéritési igényeket tartalmaztak.

A jelen beadvanyban felvetett kérdéssel, amely a ,fiziologiailag elfogadhato sd” kifejezés
koriil 6sszpontosult, a két korabbi PMNOC-hatarozat egyikében sem foglalkoztak kiil6né-
sebben.

Dontés
Az FC megallapitotta, hogy a vitatott igénypontok mindegyike (az érvényesitett igénypon-
tok) a tadalafil és/vagy a 3-metiltadalafil olyan fiziologiailag elfogadhat6 sojara irdnyul,
amely felhaszndlhaté gyégyaszati szempontbdl elfogadhaté higitoészerrel vagy hordozé-
anyaggal egyiitt merevedési zavarok kezelésére alkalmas gyogyaszati készitmény eldallita-
sara. Példaul a 2. igénypont szovege:

2. Gyogyszerkészitmény him allatban a merevedési zavar gyogyité vagy

profilaktikus kezelésére, amely a kovetkezé csoportbol kivalasztott vegyiile-

tet tartalmaz:

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 133

[tadalafil] vagy annak fizioldgiailag elfogadhaté sdja vagy szolvatja; és
[3-metiltadalafil] vagy annak fiziologiailag elfogadhatd séja vagy szolvatja;
gyogyaszatilag elfogadhato higitoval vagy hordozdval egyiitt.

A felek megallapodtak abban, hogy a s6 képzédésének képessége megegyezik a tadalafil
és a 3-metiltadalafil esetében. A Glaxo France a *784-es szabadalomhoz vezeté bejelentés
benyujtésa el6tt nem 4llitott el6 tadalafilsot. Az alperesek azzal érveltek, hogy az érvényesi-
tett dllitasok a tulterjedtség, elégtelenség és hasznavehetetlenség miatt érvénytelenek.

Az FC ugy itélte meg, hogy a perben a gyorsitott eljarasra iranyul6 kérelem utjan kell
eljarni.

A szakért6k egyetértettek abban, hogy a tadalafil séjat eld lehet allitani, de abban nem
értettek egyet, hogy egy ilyen s6 ,fiziologiailag elfogadhat6” lenne-e.

Az FC tigy itélte meg, hogy a szakember (person having ordinary skill in the art, POSITA)
megértette volna, hogy a ,.fizioldgiailag elfogadhatd” s6 nem lehet toxikus, és nem okozhat
kart, de elfogadta az alperesek azon allitasat is, hogy a POSITA azt is megértette volna, hogy
a sonak stabilnak és tisztdnak kell lennie, és nem bomolhat. A birésag azt is megallapitotta,
hogy a POSITA a ,,s6t” ugy értelmezte volna, hogy:

protonatvitelt foglal magaban. A s egy negativ toltésii részbdl, ugynevezett
anionbdl 4ll, amely elektronikus kolcsonhatasba 1ép egy pozitiv toltésti rész-
szel, ugynevezett kationnal. 1997-ben a POSITA nem foglalta volna bele a
ko-kristalyokat a s6 fogalmaba.

A birésag ugy itélte meg, hogy az alperesek teljesitették a rajuk harul6 terhet, és bizonyitot-
tak, hogy valdsziniibb volt, mint nem, az, hogy a tadalafil fizioldgiailag elfogadhaté séjat nem
lehet el6allitani. Az allitott igénypontokat ezért érvénytelennek mindésitették a talterjedelem
miatt azon az alapon, hogy az igénypontok tagabb oltalmi kortiek voltak, mint amit feltalaltak.

Az dllitott igénypontokat a kozlés elégtelensége miatt is érvénytelennek mindsitették,
mert a POSITA csak a leiras birtokaban nem tudta volna a taldlmanyt elé4llitani a kzlésben
szerepld utasitdsok felhasznalasaval; a POSITA-nak egy kisebb kutatési tervet kellett volna
megvalositania, hogy megprébalja megtalalni a tadalafil fiziolégiailag elfogadhaté séjat.

Végiil, bar a bir6sag megéllapitotta, hogy az alperesek bizonyitottak, hogy nem allt ren-
delkezésre elegendé altalanos ismeret ahhoz, hogy megalapozottan meg lehessen allapitani
a fizioldgiailag elfogadhaté s6 hasznossagat, a birosag teljes kort érvelés hianyaban elutasi-
totta annak a jogi kérdésnek a meghatarozasat, hogy ez a megéllapitas a teljes igénypontot
érvénytelenség miatt érvénytelenné teszi-e.

Az Eli Lilly fellebbezett.

B) Az Egyesiilt Allamokkal ellentétben Kanadéban az idegen nyelvli markanevek nem él-

veznek 6nmiikodéen oltalmat. Nem létezik a , kiilfoldi egyenértékiiségek doktrinaja’, amely
a markatulajdonos monopoéliumat nyelvi hatdrokon atnyuléan kiterjesztené. Ez még a hires
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védjegyeket is kiszolgaltatotta teszi az ,orvvadaszatnak’, mert a multban olyan jol ismert
védjegyek forditdsait, mint a KRAZY GLUE, elloptak a tulajdonosoktol.

A Coca-Coldt érint6 kozelmultbeli eset azonban azt mutatja, hogy megfelelé védelemmel
at lehet [épni a nyelvi hatarokat.

Ez a cikk olyan stratégiakat mutat be, amelyek segitségével a védjegytulajdonosok min-
den nyelven megdrizhetik a legfontosabb védjegyeik feletti ellenérzést.

Tények
2017-ben egy kinai székhelyti bejelent6 az 1. abran lathat6 logd lajstromozasat kérte kiilon-
boz6 élelmiszer- és italtermékekhez, koztik iiditditalokhoz kapcsolédo hasznalatra.

JX@]\

1. dbra

A védjegyben szerepl6 karakterek kinai irasjelek, amelyek 4tirdsa ,,pan pan’, és jelentése
»remélni; vagyakozni; varni; keresni”.
A bejelentés ellen a Coca-Cola felszolalt.

Hatdrozat

Az ezt kovetd Coca-Cola Limited kontra Fujian Panpan Foodstuff Co, Ltd.-iigyben a Véd-
jegyfelszolalasi Bizottsag egyetértett az Osszetéveszthetdség fennallasaval, és elutasitotta a
bejelentést. A kulcsfontossagu részben a kovetkezdket irta:

Bar a bejelent6 védjegyének bettii nem lennének felismerheték egy egynyel-
vl angol, egynyelvii francia vagy kétnyelvli angol/francia fogyasztd szamara,
... a védjegy egészének Osszetételét tekintve a kanadai fogyaszté azt gondol-
hatja, hogy a védjegy egyszertien a felszdlald egyik védjegye egy masik nyel-
ven abrazolva.

Fontos, hogy nem a coca-coLa szévédjegy volt a gyéztes. A véllalat sikere ehelyett ,el-
sGsorban” az 1992-ben 6ndllé védjegyként lajstromozott ,,hullimdizajn” logén alapult (2.
abra).
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A Coca-Cola 3. abran lathato, jellegzetes logdjanak lajstromozasa egy masodik alapot
adott a vallalatnak a sikeres felszolalashoz.

beall

"

2. dbra 3. dbra

Megallapitasra kertilt, hogy a teljes logé vizsgalata sordn is fennallt az Gsszetéveszthetd-
ség veszélye, minthogy a kérelmezd védjegyében szerepld kinai irasjelek a Coca-Cola altal
hasznélthoz hasonl¢ betitipussal vannak abrazolva.

Megjegyzés
A Coca-Cola-iigy hangstlyozza annak fontossagat, hogy a védjegyoltalmat nem csak a
markanévre kell igényelni.

Barmit, ami egy vallalatot azonosithat — vagy ami bajba sodorhat, ha visszaélnek vele -,
lajstromoztatni kell, és védjegyként oltalom ala kell helyezni. Ez magaban foglalja a kévet-
kezdket:

- logdk;

- alogok osszetevoi;

- szlogenek;

— szinek;

- termékformak;

- csomagolas; és

- hangok, texturak, és még az illatok is.

Ez a forgatokonyv ravilagit arra is, hogy milyen el6ny6s a problémas védjegybejelentések
erételjes figyelemmel kisérése, amelyek olyan markaelemeket tartalmaznak, amelyek olta-
lom alatt allnak, vagy amelyek veszélyt jelenthetnek, illetve konnyen &sszetéveszthetok az
oltalom alatt all6 védjegyekkel. A fent emlitett elutasitott bejelentésben sehol sem szerepel a
»Coca” vagy a ,,Cola” sz6, ami azt jelenti, hogy egy egyszert kulcsszavas keresés nem hivta
volna fel a véllalat figyelmét az 1. dbra szerinti védjegyre.

Végezetiil a védjegytulajdonosoknak célszerti megfontolniuk, hogy érdemes-e idegen
nyelveken hasznalni és lajstromoztatni kulcsszavas védjegyeiket. Kanadaban nincs ,,kiilfol-
di egyenértékiiség doktrina”. Mig az aruk és szolgaltatasok dltalanos elnevezései nem lajst-
romozhaték semmilyen nyelven, a markanevek forditisai nem élveznek énmtikédéen ol-
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talmat. A leghiresebb ilyen tigyben (Krazy Glue Inc. kontra Group Cyanomex SA de CV) egy
harmadik fél szerzett jogot a KRAZY GLUE spanyol nevére (KOLA LOKA). A bir6sag ugyanis
megallapitotta, hogy a két védjegy kozott ,semmiféle hasonldsag nincs” sem megjelenés,
sem hangzas tekintetében.

Mindezek mellett Kanada nemrég a ,rosszhiszemtséget” 1j felszolalasi alapként adta
meg. Az, hogy egy leforditott védjegy célzott atvétele rosszhiszemuiségnek mindsiil-e, még
eldontendd kérdés.

A hamisitas és a védjegytrollok koraban a védjegytulajdonosok joggal teszik fel a kérdést,
hogy védjegyportfolidjuk megvédi-e 6ket az ligyes utdnzatokkal és a kiilfoldi forditasokkal
szemben. A markak védelmében a legbiztosabb mddszer a forrasra utald valamennyi jelzé
védelme.

C) A Gentec kontra Nuheara azon ritka, nagy tétet jelenté kanadai védjegytigyek egyike,
amely egyszerre jutott el a targyalasig, és érvénytelenitett egy lajstromozott védjegyet a
megkiilonboztetéképesség hianya miatt. A Gentec 1Q védjegyét nem talaltdk megkiilonboz-
tet6képességgel rendelkezdének, tekintettel arra a kiterjedt nyilvantartasra, amely bemutatta,
hogy az ,IQ” sz6t hogyan kezdték el hasznélni az ,intelligens” fogyasztoi elektronika révi-
ditéseként Kanadaban.

A Gentec-dontés fontos iranymutatast tartalmaz a megkiilonboztetéképességgel kapcso-
latos joggal, valamint a kapcsolddo peres és iizleti stratégiai megfontolasokkal kapcsolat-
ban. Ez az iranymutatds a megkiilonboztetéképesség hianyanak bizonyitdsara a fogyasztéi
felmérések szerepétdl a védjegyperekben a védjegybejelentés soran tett beismerések fontos-
sagan 4t a piaci és médiabizonyitékok felhasznalasdig terjed.

Az iigy hdttere: Gentec kontra Nuheara

Az alperes Nuheara ausztral vallalat a dijnyertes 1QBUDs markaju hallokésziilékek gyartdja.
Ezek olyan intelligens fiilhallgatok, amelyek szabadalmaztatott technoldgiaja nemcsak ze-
nét és egyéb hangokat jatszik le, hanem ténylegesen lehet6vé teszi a felhasznalok szamara,
hogy jobban halljanak. A felperes Gentec az 1Q méarkanévvel fogyasztoi elektronikai termé-
kek széles valasztékat értékesitette, koztiik vezeték nélkiili fiilhallgatokat is, bar a Gentec
fiillhallgatéi nem rendelkeznek a Nuheara kifinomultabb (és dragabb) termékeinek egyedi
jellemzéivel.

A Gentec azt allitotta, hogy a Nuheara altal az 1QBUDs védjegy hasznalata osszetéveszthe-
t6 a Gentec lajstromozott védjegyével (amely tobbek kozott fejhallgatokra vonatkozott). A
Nubheara tagadta az Osszetéveszthet&séget, és azt is kérte, hogy a Gentec 1Q védjegyét torol-
jék a lajstrombdl, mert az nem rendelkezik megkiilonboztet6képességgel.

Az FC egyetértett a Nuhearaval, és megkiillonboztet6képesség hidnya miatt tordlte a
Gentec 1Q védjegybejelentését. Az FC azt is megallapitotta, hogy még ha a lajstromozas
érvényes lett is volna, nem allt fenn az sszetévesztés valdszintisége.
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Tanulsdgok a védjegytulajdonosok és a védjegyek megtdmadoi szdmdra

A megkiilonboztet6képesség fogalma a védjegyjog kozponti pillére, és arra utal, hogy a véd-
jegy képes jelezni, hogy az aruk vagy szolgaltatasok egyetlen vallalkozastdl szarmaznak.
Egy védjegy nem rendelkezik megkiilonboztetéképességgel, ha nem képes betolteni ezt a
markaépitési funkciot, és igy nem jogosult semmiféle jogi oltalomra.

Itt a Nuheara azzal érvelt, hogy az 1Q nem egy adott véllalat elektronikai termékeinek
markdja, hanem inkabb egy rovidités, amelyet szdmos vallalat marketingesei hasznalnak
annak jelzésére, hogy egy adott termék ,,intelligens” jellegti. A Nuheara a kévetkezékre mu-
tatott ra annak bizonyitékaként, hogy a Gentec 1Q védjegye nem rendelkezik megkiilonboz-
tet6képességgel:

— Tobb tucat olyan fogyasztéi elektronikai terméket értékesité harmadik fél van, amely
az ,1Q” szot beépitette termékei intelligens valtozatanak markajelzésébe (pl. ha egy
vallalat AcME markanév alatt drusitott szerkentytiket, akkor az ACME 1Q a szerkenty(i
»intelligens” véltozatara vonatkozott).

— Tobb szaz olyan lajstromozott védjegy és kereskedelmi név 1étezik, amely az ,,IQ” sz6t
tartalmazza a fogyasztoi elektronika teriiletén és masutt.

- Az ,IQ” szt kiterjedten haszndljak a médiaban az intelligens termékek rokonértelmt
szavaként (pl. ,,a 2019-es Smart-home dija ... mindenre, amire sziiksége van ahhoz,
hogy ebben az évszakban névelje otthona IQ-jat”).

- A Gentec altal az 1Q védjegye tigyében 2007-2008-ban folytatott eljaras soran tett be-
ismerések.

- A Gentec elmulasztotta a védjegyjogok ellenérzését Kanadaban, ami ahhoz vezetett,
hogy a kanadai piacra folyamatosan 4j IQ-formatumu védjegyek keriiltek, beleértve a
fejhallgatok, fiilhallgatdk és egyéb hallokésziilékek védjegyeit is.

Egy szakért6 tana elemezte ezeket az adatokat, és arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az
»1Q” sz6 a kanadai fogyasztok korében az ,intelligens termék” roviditéseként jelent meg.
Ennek eredményeképpen az ,,IQ” sz6 - 6nmagaban és minden mas mdrkaelemtdl fiigget-
lentil — nem rendelkezett védjegyfunkcioval. A Gentec valaszként szakért6i bizonyitékot
nyujtott be, amely vitatta ezt a kovetkeztetést, és azzal érvelt, hogy csak a fogyasztok koré-
ben végzett felmérés bizonyithatja a megkiilonboztet6képesség hianyat.

Az FC végiil a Nuheara allaspontjaval értett egyet. A birdsag el6szor is kimondta, hogy a
megkiilonboztet6képesség (vagy annak hidnya) bizonyitasahoz nincs sziikség felmérésekre.
A birdsag ezutan megvizsgalta a Nuheara altal benyujtott bizonyitékok széles korét, és arra
a kovetkeztetésre jutott, hogy ezek a bizonyitékok egyetlen kovetkeztetést tamasztanak ala,
nevezetesen azt, hogy az ,1Q” sz6 nem rendelkezik megkiillonboztetSképességgel a fogyasz-
toi elektronikai termékek vonatkozasdban. Megkiilonboztet6képesség hianydban az ,1Q”
sz6 nem rendelkezik védjegyfunkcidval. Ezért az FC a lajstromozas torlését rendelte el.

A védjegyjogosultaknak tudomasul kell venniiik ezt az tigyet, mert meger6siti, hogy a pi-
aci és a médiabol szarmazo bizonyitékok elegend6k a megkiilonboztetoképesség hianyanak
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bizonyitasara, és hogy a vitatéknak nem kell fogyaszt6i felméréseket benyujtaniuk. Ez meg-
erdsiti annak sziikségességét, hogy a védjegyjogosultaknak mind a kanadai piacot, mind a
kanadai védjegylajstromot ellendrizniiik kell annak érdekében, hogy megakadalyozzak a
védjegyek harmadik felek 4ltali széles kordi atvételét. Az, hogy a Gentec nem foglalkozott
azonnal az ,IQ” harmadik fél altali hasznalatéval, volt az egyik kulcsfontossagu tényezd,
amely végiil lehet6vé tette a Nuheara szamara, hogy bizonyitsa a megkiilonboztet6képesség
hianyat.

Ezen tulmenden a védjegyjogosultaknak gondosan meg kell fontolniuk, hogy milyen ér-
veket sorakoztatnak fel a védjegyvizsgalat soran, minthogy ezek az érvek a védjegyjogosult-
ra a jogérvényesités szakaszaban visszaiithetnek. Itt a Gentec elismerte, hogy az IQ-0sszeté-
teles védjegyeket széles korben hasznaljiék Kanadaban, egy olyan érv részeként, amelynek az
volt a célja, hogy a védjegybejelentés alatt a lehetd legkisebbre csokkentse egy blokkol6 véd-
jegy hatalyat. Ez az érvelés meggydzhette a védjegyvizsgalot, de allando akadalyt is jelentett
a védjegy megerdsitése szempontjabdl, mert a Gentec most mar hivatalosan is elismerte,
hogy lebecsiilte sajat védjegyének megkiilonboztetdképességét.

A Nuheara sikerének megismétlésében reménykedé védjegyes kihivok is fontos tanulsa-
gokra tettek szert. A Gentec kontra Nuheara-ugy azt mutatja, hogy a megfelel6 bizonyitékok
Osszegyljtése a versenytars védjegyének torlését eredményezheti, és hogy ezek a bizonyité-
kok gyakran t6bb kiilonb6z6 forrasbol szarmaznak. A fogyasztoi felmérés nem az egyetlen
ut a torléshez, és a véllalatoknak a perre valo felkésziilés soran minden lehetséges bizonyi-
tékforrast figyelembe kell venniiik. Ebben az esetben a Nuheara bizonyitékai a szakért6i
jelentésektdl kezdve az eskii alatt tett nyomozdi nyilatkozatokon at a médiakritikakig és a
Gentec sajat védjegytigyintéz6i altal tett beismerésekig terjedtek. A médiaval kapcsolatos
bizonyitékok nagy részét az adott médium kanadai terjesztésére vagy lathatosdgara vonat-
kozé bizonyitékokkal kellett Gsszevetni. A Nuheara perbeli gyézelmének kulcsa az alapos
felkésziilés volt.

D) Az FC rosszhiszemuség miatt torolte a védjegytulajdonos védjegyeinek egy allicencia-
vev§ altali lajstromozasat, és biintetd kartéritést itélt meg a védjegytulajdonos javara. A Bloss-
man Gas, Inc. kontra Alliance Autopropane Inc., 2022 FC-iigy egyike azon kevés sikeres, rossz-
hiszemtiségre alapitott védjegytorlésnek, amelyeknél a bir6sdgok magasra tették a mércét.

Az ALLIANCE AUTOGAS védjegy
A Blossman Gas, Inc. (Blossman) 2009 6ta ALLIANCE AUTOGAS védjegy alatt propant érté-
kesit az Egyesiilt Allamokban és 2012 6ta Kanadaban egy engedéllyel rendelkezd kereske-
dén keresztiil.

Az ALLIANCE AUTOGAS védjegy hasznalatara Québecben az engedéllyel rendelkez6 keres-
kedé allicencet adott az Alliance Autopropane Inc.-nek (AAP). Az allicencia egyértelmiien
tartalmazta, hogy az ALLIANCE AUTOGAS védjegy a Blossman tulajdonaban van. Az AAP
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allicencjogosultként harom masik hasonlé védjegy (a tovabbiakban: ,,AAP-védjegyek”)
mellett a Blossman ALLIANCE AUTOGAS védjegyének kanadai lajstromozasat is kérelmezte
az engedéllyel rendelkezd kereskedd vagy a Blossman hozzdjarulasa nélkil.

A Blossman ezt kovetéen az FC-hez kérelmet nyujtott be az AAP-védjegyek lajstrombol
valo torlésére és azok AAP dltali hasznalatdnak megsziintetésére. A Blossman azt allitotta,
hogy az AAP-védjegyek tobb okbdl is érvénytelenek, tobbek kozott a Blossman korabbi
kanadai védjegyhasznalata és rosszhiszemiisége miatt.

A Blossman dltali kordbbi haszndlat

A birésag konnyen elfogadta, hogy a Blossman nem jarult hozza az AAP-védjegyek lajstro-
mozasahoz, és hogy a védjegyek licencvevé éltali ,,haszndlata” nem jogosit fel a védjegy lajst-
romozasara. A kanadai védjegyjogban jol bevalt, hogy a forgalmazdk, igynokok és licenc-
jogosultak nem jogosultak a licencadé védjegyének lajstromozasara az engedélyes haszndlat
alapjan, fiiggetleniil att6l, hogy a licencszerzédés kifejezetten tiltja-e az ilyen cselekményt.
A bir6sag megallapitotta tovabbd, hogy a Blossman az APP altali barmilyen lajstromozast
megel6zden kanadai engedéllyel rendelkezd kereskeddjén keresztiil hasznalta az ALLIANCE
AUTOGAS védjegyet Kanadaban - ami 6nmagéaban is meghiusithatja a lajstromozast.

A rosszhiszemiiség magas mércéje

Kanada 2018-ban moédositotta védjegytorvényét, hogy lehetévé tegye egy lajstromozott
védjegy rosszhiszemuség miatti érvénytelenitését. Azota azonban ritkan hivatkoztak sike-
resen erre a rendelkezésre, mert a bir6sagok magasra tették a mércét a rosszhiszemuség
megallapitasdhoz; megkovetelték annak bizonyitdsat, hogy a lajstromozé mar korabban is
ismerte a markat és/vagy a valodi védjegytulajdonosnak kart akart okozni. Példaul az APEC
Water Systems kontra iSpring Water Systems, LLC-tigyben az FC elutasitotta a rosszhisze-
miség megallapitasat egy olyan tarsasaggal szemben, amely lajstromoztatta (de ténylegesen
nem hasznalta) egy versenytars védjegyét, minthogy nem volt egyértelmi bizonyiték arra,
hogy a tarsasagnak tudomasa volt a versenytarsrol vagy annak védjegyérdl, vagy szandéka-
ban allt a versenytarsat karositani.

A birdsag a Blossman-iigyben megjegyezte, hogy a fogalom rugalmas és sz6vegt6l fiiggé;
nem kell, hogy az erkolcsosség vagy a szandékos vétkesség értékelését foglalja magaban, és
lehet gazdasagi jellegti is.

Itt az AAP-nek tényleges tudomasa volt a Blossman védjegyjogairdl, és tudta, hogy az
ALLIANCE AUTOGAS védjegy hasznalatara vonatkozo sajit joga licencszerz8désektdl fiigg.
Ennek ellenére az AAP ugy dontott, hogy lajstromoztatja az AAP-védjegyeket anélkiil, hogy
errdl tajékoztatta volna a Blossmant. Ilyen koriilmények kozott a birosag arra a kovetkez-
tetésre jutott, hogy az AAP észszer(ien és johiszemiien nem torekedhetett volna az AAP-
védjegyek lajstromozasara.
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Az AAP azzal érvelt, hogy nem volt rosszhiszemiiség, mert szubjektiv meggy6z3dése
volt, hogy jogosult a védjegy lajstromozasara. A birdsag elutasitotta ezt az érvelést, és egy-
értelmtivé tette, hogy a rosszhiszemuség megitélése targyilagos mércén alapul. A védjegy
bejelentdjének a joggal kapcsolatos tudatlansaga vagy sajat magatartasanak szubjektiv érté-

kelése nem mentesit a kotelességszegés aldl.

Eredmény

A birésag az AAP-védjegyeket ab initio (kezdettSl) érvénytelenitette, megakadalyozva,
hogy az AAP a lajstromozasra hivatkozva védekezzen az atruhazas ellen (amit a birésag
késébb megallapitott). Az dtruhazasért jaré 20 000 dollaros kartérités mellett a birésag 5000
dollaros biintet6 kartéritést is megitélt a rosszhiszemu lajstromozasért, hogy a licencvevé-
ket elrettentse a licencadd védjegyeinek lajstromoztatésara torekvéstél.

Tanulsdgok

Ez az iigy a rosszhiszemuség miatt torténd torlés sikeres példajaként szolgal. Ugyanakkor
két tagabb értelemben vett tanulsagot is nyujt. E16szor is, a licencvevonek tigyelnie kell arra,
hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek drtanak a licencaddjanak és a licenc targyat képez6
védjegynek. Méasodszor, a védjegytulajdonosoknak torekedniiik kell védjegyeik lajstromoz-
tatasara, és figyelemmel kell kisérniiik a kanadai lajstromot az sszetévesztheté védjegyek
tekintetében, hogy megel6zzék a rosszhiszemi kérelmeket és/vagy szembeszélljanak azok-
kal lehet6leg még a kérelem benyujtasa el6tt.

Kina

A Kindban 2022-ben bejelentett taldlmanyi szabadalmak szama 2022-ben elérte a 4,21 mil-
liét, ebbdl 3,28 millio a szarazfoldi Kinabdl szarmazé feltalaloké — kozolték a Kinai Nemze-
ti Szellemi Tulajdoni Adminisztracid tisztvisel6i egy nemrég tartott sajtotdjékoztatén. Hu
Wenhui igazgatdhelyettes szerint Kina az els6 orszag, amely atlépte a 3 millios kiiszobot.

A nagyértékd szabadalmak szdma éves szinten 24,2 szdzalékkal 1,32 milliéra nétt, ami
10 000 fére vetitve 9,4 szabadalmat jelent, szemben a 2021-es 7,5 szabadalommal 10 000
fére vetitve, ami a hivatal szerint a kinai szellemi tulajdoni talalmédnyok min&ségének javu-
lasat tiikrozi.

Németorszag

A) A német Szovetségi Alkotmdanybirésiag (Bundesverfassungsgericht, BVG) masodik
szenatusa 2022. november 8-an kelt, 2023. januar 12-én kozzétett egyiittes dontésében ot
alkotmanyjogi panaszt utasitott el, amelyek az ESZH miszaki fellebbezési tanacsainak és

s

Bovitett Fellebbezési Tanacsanak hatarozatait tdmadtdk mint elfogadhatatlanokat.
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Az 6t panaszban (amelyek koziil az egyik 2010-re nyulik vissza) tobb, Németorszagban,
az Eurdpai Uni6 tagallamaiban és harmadik orszagokban lakoéhellyel rendelkezé panaszos
azt allitotta, hogy a megtamadott miiszaki és bévitett fellebbezési tanacsi hatarozatok a ren-
delkezésre allo jogvédelem altalanos és nyilvanval6 hidnyossagain alapulnak, és sértik az el-
jarasi alapjogokat. Ezek kozé tartozott a tisztességes eljaras elve [alaptorvény (Grundgesetz,
GQG) 2. cikk (1) bekezdés, osszefiiggésben 20. cikk (3) bekezdésével], a torvényes biréhoz
vald jog [GG 101. cikk (1) bekezdés 2. mondat] és a meghallgatashoz valé jog [GG 103. cikk
(1) bekezdés].

A birésag megallapitotta, hogy a harmadik orszagban lakdhellyel rendelkezé panaszosok
nem hivatkozhatnak az alaptorvényben foglalt alapvetd jogokra [GG 19. cikk (3) bekezdés],
tovabba, hogy a panaszok egyike sem irdnyult ezen eljarasi alapjogok német birdsagok éltali
megsértésére a 92. és kovetkezd cikkek értelmében [GG 101. cikk (1) bekezdés 2. mondata
és GG 103. cikk (1) bekezdés].

A BVG megallapitotta, hogy allandé itélkezési gyakorlata szerint az EU intézményeinek,
szerveinek, hivatalainak és igynokségeinek cselekvései nem tamadhatok kozvetleniil alkot-
manyjogi panasszal. A birdsag azonban feliilvizsgélhatja azokat, ha éllithatd, hogy az ilyen
jogi cselekvések tallépik az EU integracids programjanak (Integrationsprogramm) kereteit,
és érintik az alapjogok védelmének azon minimalis szinvonalat, amelyet a jogalkot6 az EU
tekintetében is koteles biztositani, valamint hogy a német alkotmdnyos szerveknek az eu-
ropai integracidval kapcsolatos feleldssége (Integrationsverantwortung) miatt kotelességiik
fellépni az ilyen cselekvések ellen. Megjegyzendd, hogy az ESZH nem az EU intézménye,
szerve, hivatala vagy tigynoksége.

A birdsag tovabba megallapitotta, hogy az alkotmanyjogi panasz benyujtasara jogosult
panaszosok (a nem harmadik orszdgban lakohellyel rendelkezé panaszosok) nem tdmasz-
tottak ala kell6képpen azt az allitasukat, hogy az Eurdpai Szabadalmi Szervezeten (Europe-
an Patentorganisation, EPOrg) beliili jogorvoslati rendszer nem biztositja a hatékony jog-
védelmet [GG 19. cikk (4) bekezdés], és hogy a német alkotmanyos szervek ezért kotelesek
1épéseket tenni a valaszadas érdekében.

Végil a birdsag megallapitotta, hogy a fellebbezési tanacsok 2016. julius 1-jén hatélyba
lépett szervezeti reformja mindenesetre szétvélasztotta a kozigazgatasi és a biroi feladato-
kat, és a fellebbezési tanacsok altal ellatott birdi funkciokat nagyfoku intézményi autondmi-
aval ruhazta fel. Kovetkezésképpen a birdsag ugy itélte meg, hogy az esetleg fennallo, de a
panaszosok altal nem részletesen targyalt hianyossagok lényegében ki vannak kiiszobolve,
legalabbis olyan mértékben, hogy most mar megfelelnek a minimumkovetelményeknek.

A birésag hozzajarul a németorszagi szabad demokratikus alaprend tiszteletben tartasa-
hoz és érvényesitéséhez, kiilonosen az alaptérvényben biztositott alapvetd jogok érvénye-
sitéséhez. Minden (német) kozhatalmat gyakorld szerv koteles betartani az alaptorvényt.

A mostani dontés nem igazan meglep6, hiszen még az EU intézményeinek, szerveinek,
hivatalainak és igynokségeinek cselekvéseit sem lehet kozvetleniil alkotmanyjogi panasszal
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megtdmadni. A birdsag kizarolagos feliilvizsgalati mércéje az alaptorvény, és a legutobbi
dontésekben megnyilvanulé iranyvonala hangsulyozza Németorszag elkotelezettségét az
1973-ban alapitott eurdpai szabadalmi rendszer és a 2023. junius 1-jén megnyilt uj Egységes
Szabadalmi Birdsag mellett.

B) Az alabbiakban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mikor minésiil egy doménnév
védjegybitorlasnak. Mi a teendd, ha a védjegyjogosult a lajstromozott doménnév lemon-
dasat koveteli? Ezzel nem kell torédni a ,,.de” doménnév esetében, mert: nincs jog a ,,.de”
doménnév atruhazasara. Kivételes esetekben azonban kévetelheté a doménnév torlése vagy
modositasa.

Elvileg barki lajstromoztathat doménnevet, de el6tte ellendrizni kell, hogy a kivant
doménnév még szabad-e. Ebbél gyakran csak évekkel kés6bb lesz vita, amikor egy védjegy-
tulajdonos koveteli, hogy az azonos doménnevet ruhdzzdk at rd. Jogosan?

A német jog a doménnévvel kapcsolatban

A doménnevek a német jog szerint elvileg nem névfunkciéval rendelkeznek, hanem egy
tovabbi cégazonositdt jelentenek, jogilag az Gn. cégjelzésekkel egyenértékiiek. Ezek olyan
megjel6lések, amelyeket a kereskedelemben névként, cégnévként, vagy egy vallalkozas vagy
tizlet killonleges megjeloléseként haszndlnak.

Uzleti megjeldlésként akkor részesiilhetnek oltalomban, ha azonosité és megkiilénbozte-
t6 funkcidval birnak [védjegytorvény 5. § (2) bekezdés]. A névfunkciéval nem rendelkezd
megjelolések azonban csak akkor részestilnek tizleti megjel6lésként oltalomban, ha hirne-
vet szereztek.

Ennyit az elméletrdl. A gyakorlatban - a birdsagi hatdrozatokbol lathaté médon - a ko-
vetkezd a helyzet.

Mikor mindsiil egy doménnév védjegybitorlonak?

Egy doménnév puszta lajstromozasa nem védjegybitorlas, mert nem minésil védjegyhasz-
nalatnak. Ha azonban egy nagyon ismert cégnevet nem tizleti tigyletek soran doménnévként
lajstromoznak, a Német Szévetségi Legfelsébb Birdsag (Bundesgerichtshof, BGH) 2011-es
shell.de-dontése szerint maga a doménnév lajstromozasa a német polgari térvénykonyv 12.
§-a alapjan jogosulatlan névhasznalatnak mindsiil. Ebben az esetben a vallalkozas kovetel-
heti, hogy a doménnév tulajdonosa mondjon le arrol.

Ez azt jelenti, hogy egy doménnév lajstromozasa el6tt el¢szor meg kell vizsgalni, hogy
fennéllnak-e a doménnévhez fiz6d6 védjegyjogok? Nem, ezt nem kovetelik meg. Minden-
esetre a DENIC, a német orszagkoddal rendelkez6 fels6 szintli doménnevek nyilvantartéja
ezt alapvetéen nem ellenérzi. Es a DENIC-nek nem is kell, mert a doménnevek kiosztdsa
és kezelése onmagaban nem mindsiil védjegyhasznalatnak a kereskedelmi forgalomban. A

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 143

DENIC csak akkor kételezhet6 a jogellenes lajstromozas torlésére, ha nyilvanval6 jogsza-
balysértésrol szerez tudomast.

Fontos a lajstromozott doménnév tartalma: A BGH szerint a tartalom nélkiili honlapok
elvileg nem mindsiilnek védjegyjogokat sérté hasznalatnak, mert a doménnév még nem
kapcsolddik konkrét drukhoz vagy szolgaltatdsokhoz; ezért nem 4ll fenn az Gsszetévesztés
valdszintisége sem.

Es az sem mindegy, hogy mikor lajstromoztik a doménnevet: olyan esetben, amikor a
doménnevet négy évvel korabban lajstromoztak, mint amikor a megjelolést egy cég azono-
sitdjaként hasznaltak, a BGH szerint nem tortént jogellenes doménnév-lajstromozas, mert
nem lehetett sz6 a cég konkrét akadalyoztatasarol.

A BGH altal a shell.de-iigyben hozott dontés azonban egyértelmuvé teszi, hogy egy na-
gyon ismert markanév engedély nélkiili lajstromozasa nem megengedett.

Az azonos név engedélyt jelent egy doménnévre?

A doménnévhez vald jog mellett sz60l6 erés érv mindig a sajat név. Ez egyébként a fen-
tebb emlitett shell.de-dontésben is igy volt: A doménnév jogosultja dr. Andreas Shell volt.
Egy doménnévre tobb jogosult esetén a ,first come - first serve” elv érvényesiil. Minthogy
egyenl6 érdekek dllnak fenn, az jogosult a doménnévre, aki el8szor igényelte annak lajst-
romozasat.

Ez az elv azonban feliilirédik, ha nagyon jol ismert nevekrél van sz6. A jol ismert cég-
nevek elsdbbséget élveznek az azonos nevi atlagpolgarokkal szemben - déntott a BGH a
shell.de-ligyben és egy tartomanyi fels6birdsag (Oberlandesgericht, OLG) a krupp.de-iigy-
ben. Egyébként ugyanez vonatkozik a hires helységnevekre/kozségnevekre is.

A BGH szerint annak megitélésében, hogy valaki annyira hires-e, hogy elsébbséget élvez
a doménnévre, a kozismertség a donté tényezd — és az, hogy a kozonség elvar-e egy hon-
lapot ezen a néven, ugyanakkor a doménnév tulajdonosa nem tud bizonyitani semmilyen
kiilonleges érdekeltséget éppen ezen doménnévvel kapcsolatban .

Doménnévrablds

Mi a jogi helyzete a doménnévrablasnak (domain grabbing), azaz a doménnevek lajstromo-
zasanak azzal a céllal, hogy azokat jovedelmezden tovébbértékesithessék — példaul védjegy-
jogosultaknak? Jogilag megengedett ez?

A legtobb esetben igen, mert a doménnevekkel vald kereskedés megengedett tizleti tevé-
kenységnek mindsiil, és még a doménnevek tényleges zarolasa sem alapozza meg a jogsértés
megsziintetésére irdanyuld igényt — dontétt a BGH - mindaddig, amig a tulajdonos nem
haszndlja a doménnevet mas célra.

A doménnevekkel val6 kereskedelem elvileg nem megengedett, ha versenyjogi értelem-
ben tisztességtelen. A szandékossag nem mindsiil bitorlé cselekménynek. Konkrétan ez azt
jelenti, hogy ha egy doménnevet egy olyan harmadik fél szamara zarolnak, aki példaul azo-
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nos vagy hasonlo6 védjeggyel vagy cégnévvel rendelkezik, akkor ez a zdrolds nem megenge-
dett. Ugyancsak nem kérhetdk tulzéan magas 6sszegek a doménnevek kereskedelme soran.

Egyébként a fels6 szintd ,,.com” doménnév lajstromozasa nem alapozza meg a kereske-
delmi hasznalatot. Ennek oka, hogy bar eredetileg kereskedelmi céllal vezették be, barki
szamara lajstromozhaté. A doménnevekkel kapcsolatos szamos jogvitat a nemzetkozi Inter-
net Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-eljaras keretében rendeznek
is; ez azonban nem vonatkozik a ,,.de” német orszagkéda doménnevekre.

Jog az ideiglenes intézkedésre

Osszefoglalva tehat elmondhaté, hogy egy esetleges védjegybitorlast csak akkor lehet érvé-
nyesiteni, ha a doménnév alatt tartalmakat tettek kozzé — ekkor mar fennallhat a jogsértés
megsziintetésére iranyuld igény is. Ebben az esetben azonban csak a név/védjegy bitorlo
hasznalatat kell megsziintetni, a doménnév tovabbi haszndlatat azonban nem.

Konkrétan, az ideiglenes intézkedés iranti megalapozott igény esetén biztositani kell,
hogy az oltalom alatt all6 védjegyhez tartozé doménnevet a tovabbiakban ne hasznaljak a
kereskedelmi forgalomban olyan aruk vagy szolgéltatdsok azonositasara és reklimozasara,

A német jogban és a ,,.de” német orszagkdddal rendelkezé doménnevek esetében azon-
ban nincs jog a doménnév atruhazasara.

A BGH a shell.de-tigyben hozott déntésében kimondta, hogy a jogosult félnek nem all
fenn a doménnév nem jogosult birtokosaval szemben atirasi igénye, hanem - ha egyaltalan
— csak a doménnév torlésére iranyuld igénye lehet. A doménnév lajstromozasahoz vald jog
nem hasonlithat6 sem a szabadalmi torvény 8. § 2. mondata szerinti szabadalmi jogérvé-
nyesitéshez, sem a polgdri torvénykonyv 894. §-a szerinti lajstrom-helyreigazitasi igényhez,
tette egyértelmiivé a BGH.

Spanyolorszag

A Barcelonai Szabadalmi Birdsag hosszu és nagyon atfogo itéletében a szabadalmi jog sza-
mos szempontjardl dontott egy tavkozlési szabadalmakkal kapcsolatos dsszetett jogvitdban.
Az itélet hasznos Gtmutatdst nyujt a spanyolorszagi — és kozvetve az eurdpai — szabadalmi
peres ligyekben.

Az tigy hdttere

2022. oktober 17-én a szabadalmakra szakosodott barcelonai 4. szdmu (els6foku) keres-
kedelmi birdsag itéletet hozott a hires tavkozlési orids, a ,Telefénica” tobb szervezete ellen
inditott 6sszetett szabadalombitorlasi tigyben. A felperes Two-Way Media Ltd. azt dllitotta,
hogy két szabadalmat bitorolta a ,, MOVISTAR+”, ,, MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS”
és mas fizetds televizids miisorok sugarzasara szolgalo platform, valamint eszk6zok.
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Akétszabadalom, az EP 2.278.775 (EP ’775) és az EP 2.323.333, (EP°333) egy multicasting
eljarast és késziiléket, konkrétan egy szamitdgépen megvaldsitott modszert és késziiléket
véd, amely médiafolyam lejatszasara szolgal.

Az alperesek viszont megsemmisitési keresetet nytjtottak be a két szabadalom ellen tobb
érvénytelenségi okra hivatkozva. Ezek:

1. a muszaki hozzdjarulas hidnya;

2. azujdonsaghiany;

3. afeltalaloi tevékenység hianya; és

4. hozzaadott anyag.

Az itélet alaposan kitér a kiilonbo6z6 jogi szempontokra, amelyek az eltéré nemzeti és
eurdpai joggyakorlatot foglaljak magukban. Mint latni fogjuk, a birdsag elutasitotta a torlési
okokat, és ezt kovetden értékelte a bitorlasi keresetet. A birdsag megvizsgalta a szolgaltata-
sokat és termékeket kinalé weboldalak vadolt tulajdonosanak passziv jogallasat is. Végiil a
birésag helyt adott a bitorlasi keresetnek, és kartérités megfizetését rendelte el.

A Barcelonai Szabadalmi Birdsdg itélete

1. A miiszaki hozzdjdrulds hidnya
Az alperesek azzal érveltek, hogy mindkét szabadalom érvénytelen az ESZE 138. cikkének
a) és 52. cikkének c) pontja alapjan, mert azok csak homalyos és elvont 6tleteket titkroznek.

- EP’775: Az alperesek azt allitottak, hogy a szabadalom barmely ismert audio- vagy vi-
deo streaming rendszert meghatarozhat, és hogy ,,semmilyen médon nem jarul hozza
a meglevé streaming- vagy atviteli technikak, illetve az tigyfél és a kiszolgald kozotti
informaciodatvitel javitasahoz”

- EP ’333: Az alperesek azzal érveltek, hogy az informacidgytijtés, a szerzéi jogdijak
kiszamitasa vagy a szabadalom altal lefedett nyilvanossag biztositasa nem mads, mint
szellemi gyakorlat. Ehhez nem tarsult semmilyen tanitas arra vonatkozéan, hogy az
ilyen adatgytijtést hogyan lehet muszakilag felhasznalni (azaz mddositani vagy létre-
hozni egy allapotot).

Kovetkezésképpen az alperesek azt allitottdk, hogy a szabadalmak az ESZE ,,szellemi te-
vékenységek végzésére, jatékra vagy uzleti tevékenységre vonatkozo sémak, szabalyok és
modszerek, valamint szamitégépes programok” oltalmara vonatkozé kizdrasanak hatdlya
ala tartoznak.

Az ESZH vizsgélati iranymutatasaira és az itélkezési gyakorlatra hivatkozva a birdsag ugy
vélte, hogy jogszerd, ha egy igénypontban miszaki és nem miiszaki jellemz6k vegyesen
jelennek meg. Ahogyan az a szamitogépen megvalositott taldlmanyok esetében gyakran
el6fordul, egy talalmanynak lehetnek olyan miiszaki vonatkozasai, amelyek nagyrészt nem
miszaki szovegosszefiiggésben rejtéznek. A miszaki jelleg ugyanis kozvetett médon meg-
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jelenhet az egység fizikai jellemzdiben, vagy a tevékenység jellegében, illetve muszaki esz-
kozok alkalmazasaval egy nem miiszaki tevékenységre is atruhazhato.

Kovetkezésképpen a birdsag elutasitotta az alperesek érveit, megallapitva, hogy:

»Nem vehetjiik az allitas egyetlen jellemz6jét, és nem vizsgalhatjuk azt elszigetelten arra
nézve, hogy az allitds miiszaki jelleg hidnya miatt érvénytelen. Sokkal kevésbé tudunk ett6l
az egyetlen jellemz6tdl eltérni annak megéllapitasa érdekében, hogy egy egész szabadalom
... ugyanezen okbdl érvénytelen. Nem tekinthetjiik a fent emlitett jellemz6t sem elvont és
homalyos 6tletek halmazanak, és nem tekinthetjiik azokat ugyanugy, mint az ESZE 52c)

pontja a muszaki terveket, elveket és modszereket.”

2. Ujdonsdghidny

A birésag dsszefoglalta az tjdonség jogi és jogtudomanyi kereteit. Ertékelte kiillondsen a
kifejezett és a hallgatolagos kozlésekkel kapcsolatos kiillonbségeket, amelyek megsemmisit-
hetik a szabadalom tjdonsagat. Megjegyezte, hogy az tjdonsag hianya kozvetett médon is
jelentkezhet, még akkor is, ha az informacié nem szerepel kifejezetten a technika allasaban,
hanem a nyilvanossagra hozott technika allasanak elkeriilhetetlen kovetkezményeként le-
het ra kovetkeztetni.

A birésag azonban ugy itélte meg, hogy a fenti elv nem alkalmazhaté erre az esetre. En-
nek az volt az oka, hogy nem volt kifejezett bizonyiték annak egyértelmd megallapitasara,
hogy az igénypontok elemei jelen voltak a hivatkozott dokumentumokban. Az sem all fenn,
hogy szakember azokat ilyenként ismeri, anélkiil, hogy valdszintiségekre vagy lehetdségek-
re hivatkozna.

A bir6sag azt is megerdsitette, hogy az Gjdonsag szempontjabol a technika allasanak meg-
hatarozasakor nem engedhetd meg a kiilénbozé, a technika alldsa szerinti dokumentumok
kombinalasa, hogy azok tanitasait 6sszehasonlitsak a technika allasanak elemeivel. Kévet-
kezésképpen a technika allasa és az igényelt taldlmany kozotti 6sszehasonlitast dokumen-
tumrdl dokumentumra kell elvégezni annak megallapitasa érdekében, hogy az felfedi-e az
igényelt elemeket vagy sem.

3. A feltaldloi tevékenység hidnya

A birdsag ismét nagyszabdsu feliilvizsgalatot végzett, és Osszefoglalta a feltalaldi tevékeny-
ség kovetelményének jogi és joggyakorlati szempontjait. Ezeket az elveket alkalmazva a je-
len iigyre a birosag a kovetkezd kovetkeztetéseket vonta le.

- Ha a technika allasa tobb dokumentumbdl all, a birdsag itéletében kimondja, hogy:
»Ha az alperes a kelleténél tavolabbi dokumentumot valasztott ki, akkor a feltalaloi
tevékenység elemzése sordn az esetleges tévedése 6t terheli, de nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kiviil az ilyen értékelést pusztan azért, mert van a vonatkozo technika allasa
elétti dllapothoz kézelebbi dokumentum. ... mindig az lesz a fontos, hogy az alperes
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altal kivalasztott dokumentum a relevans technika dllasa szerint része-e a vonatkozo
technika allasanak”

- A szakért6i véleményekkel kapcsolatban a birdsag elismerte, hogy a feltalaloi tevé-
kenység értékelésére nem létezik egyetlen mddszer, de kovetni kell egy modszert,
amely biztositja, hogy az értékelés soran a donté tényezdket figyelembe vegyék. Ebben
az esetben azonban a birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az egyik kivalasztott
szakérté nem kovetett semmilyen eléirasos mddszert, igy allitasait figyelmen kiviil
kellett hagyni.

- Abirdsag azt is kifogasolta, hogy az alperesek csupan a legkozelebbi technika allasa és
a vitatott allitds kozotti kiillonbségekre mutattak ra. Ezt kovetéen kozvetleniil a nyil-
vanvalova valds vizsgalatdra tértek 4t, és kihagytak az emlitett kiilonbségek mitiszaki
hatdsanak azonositasara iranyuld lépéseket.

- Az objektiv miiszaki probléma meghatarozasat illetéen a birdsag megallapitotta, hogy
az mindkét szabadalom esetében hibas volt. Ennek oka az volt, hogy az alperesek altal
megjel6lt miszaki probléma a szabadalom altal kindlt muszaki megoldasra vonatko-
z6 utaldsokat tartalmazott. Ezért a feltalaloi tevékenységet utolagos szemlélet alapjan
fogadtak el.

4. Hozzdadott anyag

A hozzaadott anyagra vonatkozo indokolds esetében a birdsag a vonatkozé jogi és itélkezési
szempontok Osszefoglaldsa utan értékelte a benyujtott térzsszabadalmi bejelentésben kozolt
informacidkat (minthogy megosztott szabadalomrol volt sz6). Arra a kovetkeztetésre jutott,
hogy az allitélagos targyi kiegészités nem volt megalapozott. Ennek az volt az oka, hogy a
szakember csak olyan informaciéval talalkozott, amely a bejelentésben korabban szerepld
informdciobdl szarmazott, vagy kozvetleniil és egyértelmiien abbol volt levezethetd.

5. Bitorldsi kereset

A bitorlas megallapitdsahoz a birdsag attekintette a szabadalmi leirasokat, és megallapitotta,
hogy a szabadalmak egyes fogalmait megktlonboztetés nélkil, szinonimaként vagy egyen-
értékiként, korlatozas nélkiil hasznaltak. Leirtak tovabba néhany el6ny6s megvalositast is,
amelyek nem zartdk ki mas megoldasok megvaldsitasat. Ebben az sszefiiggésben a birosag
a felperes szabadalmainak fényében a szamitogép fogalmat a bitorlas értékelésének kiindu-
lépontjaként hatarozta meg. Az egyes szabadalmakat sorra véve:

- EP ’775: A birésag megallapitotta, hogy a Telefonica dekddere a szabadalom altal
meghatarozott fogalom ala sorolhat6. Ezt a szakért tanu altal a fentiekben vitatott
megvaldsitasokon végzett kisérleti vizsgalatokra alapozta (ezeket a vizsgalatokat az
alperes nem kifogasolta és nem is vitatta).

- EP ’333: A birdsag a Telefonica szakértdjének keresztkérdésére tamaszkodott, aki a
targyaldson elismerte, hogy a bitorlds hianyat megallapité jelentést olyan informaci-
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okra alapozta, amelyeket nem tdmasztottak ald objektiv adatok, hanem pusztan a sajat
tigyfele altal tett allitasokon alapultak. Ezért a birdsag elutasitotta a Telefonica érveit,
és megallapitotta, hogy a szabadalmat bitoroltak.

6. Passziv jogallds
A birdsag megvizsgilta az egyik alperes jogalany passziv jogallasanak kérdését is. A
Telefénica S.A., azoknak a weboldalaknak a tulajdonosa és licencadéja, ahol a vitatott szol-
galtatasokat kinaltdk, azt allitotta, hogy nem felelds az ilyen szolgaltatasokért. Azzal érvelt,
hogy nem 6 nyujtotta a szolgaltatasokat, nem vett részt azok forgalmazasaban, nem volt
tulajdonosa az tigyfél szamara a szolgaltatas nyudjtasahoz biztositott berendezéseknek, nem
volt felel6s a telepitésért, és nem volt cimzettje a felhasznal¢ altal a szolgaltatas nyujtasaért
fizetett 6sszegeknek.

A birdsag azonban ugy itélte meg, hogy pusztan az a tény, hogy a doménnevek (valamint
a védjegyek) licencben voltak, nem fosztja meg a licencadot a felel6sségtdl, és nem is tulaj-
donitja - kiterjesztve — kizarolag a hasznalatukért valo felel6sséget az engedélyesnek. Ezért
a birdsag ugy itélte meg, hogy a Telefonica S.A. is felelds a licencelt weboldalon keresztiil
elkovetett jogsért6 cselekményekért.

Eredmény
A fentiekre tekintettel a birdsag helyt adott a bitorlasi keresetnek, és az alpereseket az oko-
zott karok, valamint a koltségek megtéritésére kotelezte.

Osszefoglalva, ez egy teljes és kimeritd itélet, amely részletesen tartalmazza az iigyre vo-
natkozo itélkezési gyakorlatot és jogszabalyokat. Az itélet ellen azonban a Barcelonai Felleb-

bezési Birdsaghoz lehet fellebbezni.

7. Dontés a kartéritésrol
A birdsag kifejtette, hogy a jogsértésbdl eredd karok meghatarozasara és szamszerusitésére
az itélet végrehajtasi szakaszaban keriil sor. Ezt a gyakorlatot, miszerint a kartérités rende-
zését az ligy kés6bbi szakaszara halasztjdk, a spanyol jogszabalyok és joggyakorlat altaldno-
san elismeri. Ugyanez a jogelv egyuttal bizonyos hatérokat szab meg ezen eljaras elhalasz-
tasanak, és altaldban megkoveteli, hogy legalabb az Gsszeg meghatarozasanak alapjait az
alapeljarasban allapitsak meg.

A birdsag azonban ebben az tigyben nem dontott:

- sem a kartérités meghatarozasanak alapkovetelményérdl;

- sem a szamitasi modszerrdl vagy a kartéritésbe bevonand¢ tételekrol.

Mindezeket a kérdéseket valoszintileg a fellebbezési birdsagon fogjak felvetni, ha az alpe-
res iigy dont, hogy fellebbez.
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Svijc

Az amerikai Mondelez multinacionalis vallalat nemrégiben hozott dontése, miszerint a
hires TOBLERONE szelet gyartasanak egy részét kivonja Svajcbdl, hosszu tavon hatassal lesz
a marka gyartdsara és sikerére. Annak érdekében, hogy ne legyen megtéveszts, a hires
svajci marka kénytelen lesz megfosztani magat a jellegzetes ,Made in Switzerland” szim-
bélumoktol.

A mindenki altal TOBLERONE néven ismert, a Matterhornt tiikr6z9, piramis alaku szelet
torténete csaladi hagyomanyokra vezethetd vissza, és az 1800-as évek kozepén kezd6dott
Jean Toblerrel, aki el3szor nyitott csokoladéboltot a svajci Bernben. Jean Tobler fia, Theodor
Tobler volt azonban az, aki 1908-ban feltaldlta a modern csokolddészeletet, amely szintén
haromszog alaka formdjardl vélt hiressé. A TOBLERONE név és a hires markanév az alkot6
vezetéknevének és a ,nugat” szénak az dsszeolvasztasabol szarmazik, ami szintén lényeges
osszetevdje ennek az izletes édességnek.

Mint sok hires és elismert markat, a TOBLERONE-t is 1990-ben vasarolta a Mondelez,
amely az élelmiszeriparban jelent6s markaportfélioval rendelkezé holding (az amerikai
csoport markai kozé tartozik tobbek kozott a PHILADEPHIA és @ MILKA).

A kilfoldi (gyakran azsiai vagy amerikai) holdingok és multinaciondlis véllalatok fel-
vasdrldsa olyan jelenség, amelyet a globalizaci6, de mindenekel6tt az alacsonyabb mun-
kaerdkoltségek indokolnak. Az évek soran ez a jelenség az élelmiszeriparban a ,Made in
Italy”-t (gondoljunk csak a japan Asahi Breweries kolosszus altal iranyitott ikonikus Birra
Peronira), valamint a ,Made in Switzerland”-ot is érintette: tipikus példa erre a TOBLERONE
marka 1990-ben tortént dtadasa a Mondeleznek, amely ma mar befolyasolja az ikonikus
szelet gyartasaval kapcsolatos dontéseket.

A Mondelez dintése a termelés egy részének Pozsonyba helyezésérdl

Az amerikai konszern nemrégiben dontott ugy, hogy 2023 végétdl kezdve a termelés egy
részét Svajcon kiviilre helyezi at. A BBC-nek adott nyilatkozatdban az amerikai csoport
a dontést azzal indokolta, hogy reagalni kell a vilagszerte megnovekedett keresletre, és a
TOBLERONE markat a jovére nézve ,ki kell fejleszteni” (ahogyan az varhato volt, bizonyara a
gyartasi koltségek csokkentése is sziikségessé teszi, hogy reagalni kelljen az Eurépan kiviili
piacokon megnovekedett keresletre).

Hogy ez a dontés stratégiailag helyes-e, még mindig nyitott kérdés. Valdjaban létezik egy
»Swissness-torvény” néven ismert svéjci nemzeti jogszabaly, amely 2017-ben 1épett hataly-
ba, és amely el6irja, hogy az élelmiszer-eldallitok csak bizonyos mindségi és mennyiségi fel-
tételek teljesiilése esetén hasznalhatjak a teriiletre val6 hivatkozasokat. [Lasd még e folydirat
2022. februdri szamanak 136. oldaldan a C) bekezdést.]

A rendelet és a svajci védjegyrdl szol6 torvény célja a svajci marka hitelességének és ér-
tékének védelme. A kormany ugyanis — amikor megkérdezték az tigyben - olyan tanulma-
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nyokra hivatkozott, amelyek a ,,Made in Switzerland” hozzaadott értékét bizonyitjak, amely
bizonyos termékek eladasi aranak akar 20%-at — luxuscikkek esetében akar 50%-dt - is
elérheti a mashonnan szarmazo termékekhez képest.

Ennek a dontésnek az eredménye mindenekel6tt a cimkézés megvaltozasa lesz: a
TOBLERONE csomagoldsa nem tartalmazhat tobbé semmilyen utalast a svajci teriilet szimbo-
lumaira: igy a Matterhorn csucsat egy altalanos cstcs fogja helyettesiteni, és a ,,Established
in Switzerland” feliratot el fogjak tavolitani.

A svdjci ,,Swissness-torvény”

A svéjci ,Swissness-torvény” kritériumai megerdsitik a ,Made in Switzerland” hosszt
tavu értékének védelmét, és megalapozzak a nemzeti f6ldrajzi arujelz6k kilfoldi terméke-
ken vald jogellenes hasznélata elleni hatékony kiizdelmet, ha a nemzeti foldrajzi arujelz8k
nem engedélyezettek, vagy nem felelnek meg ezeknek az elére meghatarozott kovetelmé-
nyeknek.

A torvény lényege, hogy a védjegyoltalomra és a termékcimkézésre vonatkozé konkrét
szabalyokat allapit meg. Az 4j védjegytorvény pontos szabalyokat dllapit meg az egyes aru-
kategoridkra, megkiilonboztetve a természetes termékeket, az élelmiszereket és az ipari ter-
mékeket.

Az ,élelmiszerek” tekintetében az ,,aruk eredetmegjelolése” cimi 48. cikk eléirja, hogy az
eredetmegjel6lés akkor tekinthetd helyesnek, ha a 48a-48c¢. cikkben foglalt kovetelmények
teljesiilnek. Konkrétan a 48b. cikk kimondja, hogy ,,az élelmiszer eredete az a hely, ahonnan
az azt alkoto nyersanyag legalabb 80 tomegszazalékban szarmazik. Tej és tejtermékek eseté-
ben a tej mint nyersanyag sulyanak 100%-ot kell kitennie”

Kovetkeztetések és kritikai megfontoldsok

Ha a TOBLERONE védjegy tovabbra is tartalmazta volna az ,,Established in Switzerland” fel-
iratot vagy a Matterhorn-szimbolumot, akkor a svéjci jog szerint megtéveszt6 védjegyrol
lett volna sz6 (azaz olyan védjegyrdl, amely téves tlizenetet kozvetit a fogyasztonak, és ezért
alkalmas arra, hogy megtévessze a vasarlokozonséget az aruk vagy szolgaltatasok foldrajzi
eredete, jellege vagy mindsége tekintetében).

A megtévesztd védjegy olyan jelzés, amely eredetileg semmis, és ezért — a lajstromozast
kévetden is — barmely érdekelt harmadik fél kérelmére mindig érvénytelenithetd. Ezért az
ilyen védjegy a svajci védjegytorvény, valamint az Eurdpai Unid védjegyrendeletének ,,ab-
szolut kizaré okai” kozott szerepel.

Félrevezetd lett volna tovabbra is a svdjci Matterhorn szimboluménak képét feltiintetni a
csomagolason, amikor a gyartas egy része (vagy nagy része) mas orszagban torténik. A tor-
vény célja tehat a megtéveszté védjegyek elleni védelem és a ,Made in Switzerland” védel-
mének megerdsitése, hogy a fogyasztok megteleld tdjékoztatast kapjanak az altaluk vasarolt
termékek eredetérdl és minéségérol.
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Ezért alapvetd fontossagu annak mérlegelése, hogy milyen karos kovetkezményekkel jar-
hatnak azok a vallalati déntések, amelyek a mindség rovasara kiilfoldre helyezik at az olyan
aruk — akdr luxuscikkek - gyartasat, amelyek sikeriiket elsésorban a fogyaszté altal érzékelt
olyan mindségi értéknek koszonhetik, amely bizonyos f6ldrajzi teriiletekre jellemzé.

Torokorszag

A kozelmult technoldgiai fejlddésével az ujonnan megjelend aruk és szolgaltatasok osz-
talyozasa mind nemzeti, mind nemzetkézi szinten szdmos webindrium témaja volt, és az
EUIPO és az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (United States Patent and
Trademark Office, USPTO) madr a nizzai osztalyozas 2023. januar 1-jén hatalyba 1ép6 12.
kiadasa el6tt megfelel6 megkozelitéseket és irinymutatasokat adott ezen druk és szolgalta-
tasok osztalyozasara.

A Torok Szabadalmi és Védjegyhivatal (Tiirkpatent) még nem tett kzzé hivatalos irany-
mutatast ezen Gjonnan megjelend aruk és szolgaltatasok osztalyozasara. Mindazonaltal a
Tirkpatent éltal lajstromozasra mar elfogadott leirdsok és a nizzai osztalyozas aktualis ki-
adasa némi fényt deritett arra, hogyan kell védjegybejelentést benyujtani, hogy a Tlirkpatent
el6tt oltalmat lehessen szerezni ezekre az arukra és szolgaltatasokra.

Az EUIPO utmutatdja

A virtuélis javakra és a nem helyettesithetd tokenekre (NFT-kre) vonatkozé kifejezéseket
tartalmazo bejelentések novekvé szama miatt az EUIPO 2022. junius 23-an kozzétette a vir-
tualis javak, az NFT-k és a metaverzum osztalyozasara vonatkozé irdanymutatasat, amelynek
f6 tartalma a kovetkezo.

- Minthogy a virtualis javakat digitalis tartalomként vagy képként kezelik, a 09. aru-
osztalyba sorolhatok, de 6nmagaban az egyértelmiiség és a pontossag hianya miatt
a virtualis javak fogalmat tovabb kell pontositani, tisztazva azt a tartalmat, amelyre
vonatkoznak (pl. letoltheté virtudlis javak, nevezetesen virtudlis ruhazat).

- Az NFT-ket tgy kell kezelni, mint a blokklancban regisztralt egyedi digitalis tand-
sitvanyokat, amelyek a digitalis arucikkeket hitelesitik, de azoktdl elkiiloniilnek. A
nem helyettesitheté tokenek kifejezés 6Gnmagaban nem elfogadhato, és ezért meg kell
hatarozni az NFT altal hitelesitett digitalis targy tipusat.

— A virtualis javakhoz és az NFT-khez kapcsolddo szolgéltatdsokat a szolgaltatasokra
vonatkoz¢ elvek szerint kell osztalyozni.

A nizzai osztdlyozds 12. kiaddsa

A nizzai osztalyozas 12. kiadasa 2023. janudr 1-jén lépett hatdlyba, és az Gjonnan megjelend
aruk és szolgaltatasok osztalyozasaval foglalkozik ugy, hogy bizonyos aruosztalyokat a leg-
Ujabb technoldgiai fejlédésnek megfeleléen frissit.
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A nizzai osztilyozas e jelenlegi kiadasaval bevezetett mddositasok koziil néhany az
NFT-k, a metaverzum ¢és a kriptoeszkozok osztalyozasaval kapcsolatban a kovetkezd:
A 09. aruosztalyt a kovetkezokkel frissitették;
- a ,letolthetd digitalis fajlok, amelyek hitelesitését nem helyettesithet6 tokenek
(NFT-k) biztositjak’, és
- a ,letoltheté szamitogépes szoftver kriptopénz-tranzakcidk kezelésére blokklanc-
technoldgia alkalmazasaval” modositasa olyan kifejezésre, amely a ,,kriptopénz” kife-
jezés helyett a tdgabb , kriptoeszkoz” kifejezést tartalmazza, és egyértelmiien magaban
foglalja az NFT-ket is.
A 41. aruosztalyt a metaverzumbeli tevékenységeket tartalmazo ,,online virtualis idegen-
vezetés nyujtasa” kifejezéssel egészitették ki.
A 42. druosztalyban a ,kriptopénzbanydszat/kriptomining” kifejezést frissitették ,krip-
toeszkozOk banyaszata/kriptomining” kifejezésre, amely az el6z6 kiaddsban mar létezd
»kriptopénz” kifejezést a tagabb , kriptoeszkoz” kifejezéssel valtotta fel.

A Tiirkpatent megkozelitése

A Tirkpatent elfogadott egy olyan osztalyozasi rendszert, amelyet a védjegybejelentések
alapjaként a nizzai osztalyozassal 6sszhangban kell hasznalni. A Tiirkpatent 4ltal elfogadott,
a védjegybejelentésekkel kapcsolatos aruk és szolgaltatdsok osztalyozdsarol sz9l6 legutdbbi
rendelet a hivatalos kozlony 2016. december 20-i szamaban jelent meg, és 2017. janudr
1-jén lépett hatalyba.

A Tirkpatent altal 2022. oktéber 27-én a ,.Védjegybejelentések arujegyzékérdl/szolgalta-
tasainak osztalyozasarol” tartott webindriumot kévetéen, amelyen az ujonnan megjelend
technoldgiak, koztitk az NFT-k és a virtualis druk osztalyozasardl folytattak megbeszélé-
seket, ez év elején 4j szabdlyozds 1épett hatalyba a nizzai osztélyozas legutobbi kiadasanak
megfelelden. A Tiirkpatent osztalyozasi rendszerében azonban mindeddig nem tortént mo-
dositas, és a Tirkpatent még nem tett kozzé iranymutatast az aruk és szolgaltatasok oszta-
lyozasardl az Gjonnan megjelend technolédgiakkal kapcsolatban.

Id6kozben azonban az Gjonnan megjelend technoldgiakhoz kapcsolodo aruk és szolgal-
tatdsok a Tiirkpatent el6tt megszerzett kiilonboz6 védjegylajstromozasok korébe keriiltek.

A Levi Strauss & Co. példaul a Tiirkpatentnél hat nemzeti védjegylajstromozast szerzett
be a9, 35. és 41. aruosztalyban.

A Tether Operations Limited torok nemzeti védjegylajstromozast szerzett a 09., 36.
és 42. aruosztalyban, tobbek kozott a ,,..letolthetd szamitdgépes szoftver kriptopénz-
tranzakciok kezelésére blokklanctechnoldgia segitségével ..” a 09. aruosztalyban, tovabba ...
»kriptoeszkozok pénziigyi cseréjére és blokklanc utjan nyujtott pénziigyi szolgaltatasokra”
a 36. aruosztalyban és ,,blokklanc pénziigyiplatform-fejlesztési szolgaltatdasokra; tervezésre,
tejlesztésre, megvaldsitdsra és tanacsadasra szoftverekkel kapcsolatban a blokklancok terii-

1.»

letén” a 42. aruosztalyban.
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A Tirkpatent a Chambre de Commerce Internationale nemzeti védjegyet lajstromozott
a 36. aruosztalyba tartozo ,.kriptovaluta banki, befektetési és transzferszolgaltatasokra, be-
leértve a kriptovalutakkal kapcsolatos szolgaltatasokat” és a ,kriptovalutakkal kapcsolatos
letétkezelési szolgaltatasokra, beleértve a kriptovalutakat”

Ez csak néhany példa, a Tiirkpatent altal elfogadott, blokkldncot, virtualis javakat, NFT-
ket és egyéb kriptoeszkozoket érintd lajstromozasokra.

Meg kell jegyezni, hogy a Tiirkpatentnél benyujtott védjegybejelentések jelentds része,
kiilondsen a torok valds és jogi személyek altal benyujtott védjegybejelentések kozvetleniil
a Tirkpatent altal 2017-ben kozzétett aru- és szolgaltatasi osztalyozast hasznaljak. A fenti
példak azonban azt is bizonyitjak, hogy a Tiirkpatent nagyvonaltan kezeli a hivatalosan
hatalyban lev6, 2017 6ta hatalyos osztalyozasi rendelet korlatait.

A fentiek fényében egyel6re fontos lenne a kérelmez6k szamara, hogy a Tiirkpatent altal
hasznalt jelenlegi osztalyozas mellett a nizzai osztalyozas legujabb kiadasat is ellendrizzék,
hogy meghatdrozzak a Tiirkpatent elStt benyutjtandé védjegybejelentéseik pontos hatalyat,
szem el6tt tartva, hogy a Tiirkpatent jelenlegi osztalyozasat még nem frissitették az ijonnan
megjelené technologiakhoz kapcsolddé druk és szolgaltatasok vonatkozasaban, mimellett
a védjegybejelentések hatalya donté fontossagu a védjegyoltalom és a védjegyérvényesités
szempontjabol.
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