g

W Hatarozatok Tara

A BIROSAG ITELETE (negyedik tanacs)
2019. jualius 3.*

»Fellebbezés — Eurdpai uniés védjegy — Megsziinés megallapitdsa irdnti eljaras — Boswelan szévédjegy —
Tényleges haszndlat — Hidny — A védjegy gyogyszer-forgalombahozatali engedély iranti kérelem
benyujtasa el6tt, klinikai vizsgalat keretében torténé haszndlata — A haszndlat elmaraddsanak jogos
indoka — Fogalom”

A C-668/17. P. sz. ligyben,

a Viridis Pharmaceutical Ltd (székhelye: Tortola, Brit Virgin-szigetek [Egyestlt Kirdlysag], képviselik:
C. Spintig, S. Pietzcker és M. Prasse Rechtsanwilte)

fellebbezdnek

az Eurdpai Unié Birésaga alapokmanyanak 56. cikke alapjan 2017. november 28-an benyujtott
fellebbezése targyaban,

a tobbi fél az eljarasban:

az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselii S. Hanne, meghatalmazotti
mindségben)

alperes az elséfoku eljarasban,

a Hecht-Pharma GmbH (székhelye: Hollnseth [Németorszag], képviselik: J. Sachs és C. Sachs
Rechtsanwilte)

beavatkozé fél az elséfoku eljarasban,
A BIROSAG (negyedik tandcs),
tagjai: M. Vilaras tandcselnok, K. Jiirimée (eléadd), D. Svaby, S. Rodin és N. Picarra birdk,
fétanacsnok: M. Szpunar,
hivatalvezet6: A. Calot Escobar,
tekintettel az irdsbeli szakaszra,
a fétandcsnok inditvanyanak a 2019. janudr 9-i targyaldson tortént meghallgatasat kovetGen,

meghozta a kovetkezd

* Az eljaras nyelve: német.
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téletet

Fellebbezésével a Viridis Pharmaceutical Ltd (a tovabbiakban: Viridis) az Eurépai Unié Torvényszéke
azon 2017. szeptember 15-i Viridis Pharmaceutical kontra EUIPO - Hecht-Pharma (Boswelan)
itéletének (T-276/16, nem tették kozzé, a tovabbiakban: megtdmadott itélet, EU:T:2017:611) hatdlyon
kiviil helyezését kéri, amelyben a Torvényszék elutasitotta az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala
(EUIPO) otodik fellebbezési tandcsinak a Hecht-Pharma GmbH és a Viridis kozotti, megsziinés
megallapitisa irdnti eljardsra vonatkoz6, 2016. februar 29-i hatdrozata (R 2837/2014-5. sz. gy, a
tovabbiakban: vitatott hatdrozat) hatdlyon kiviil helyezésére iranyuld kérelmét.

Jogi hattér

A nemzetkozi jog

A Kereskedelmi Vildgszervezetet létrehozé marrakesh-i egyezmény 1C. mellékletében szerepld, a
szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozasairdl sz6l6 megallapodés az Eurdpai K6zosség nevében
a tobboldald targyaldsok uruguayi fordul6jin (1986-1994) elért megallapoddsoknak a Kozosség
nevében a hataskorébe tartozé iigyek tekintetében torténé megkotésérdl szold, 1994. december 22-i
94/800/EK tandcsi hatdrozattal keriilt jovahagyasra (HL 1994. L 336., 1. o.; magyar nyelvi kiillonkiadas:
11. fejezet, 21. kotet, 80. o.) (a tovabbiakban: TRIPs-megallapodés). A TRIPs-megéllapodds 19. cikkének
(1) bekezdésében a lajstromozott védjegy haszndlatinak kovetelményét a kovetkezd Osszefiiggésben
emliti:

»~Amennyiben a lajstromozds fenntartasahoz a lajstromozott védjegy haszndlata sziikséges, a
lajstromozas csak akkor tordlhetd, ha a védjegyet legaldbb hirom évig folyamatosan nem hasznaltak,
hacsak a védjegytulajdonos nem indokolja kelléen a haszndlat hidnyat. A hasznalat elmaraddsanak
jogos indokai kozé tartoznak a védjegytulajdonos akaratatdl fliggetlenil felmeriils, a védjegy
haszndlatat gatlé koriilmények, példaul a védjegyoltalommal érintett aruk vagy szolgaltatdsok
importjanak korlatozasa vagy az azokkal szemben tdmasztott egyéb allami el6irasok.”

Az unids jog

Alz eurdpai unids] védjegyrdl szold, 2009. februar 26-i 207/2009/EK tandcsi rendeletet (kodifikalt
véltozat) (HL 2009. L 78., 1. o; helyesbités: HL 2017. L 142., 104. o.) mddositotta a 2015. december
16-1 (EU) 2015/2424 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2015. L 341., 21. o; helyesbités: HL
2017. L 142., 104. o.), amely 2016. marcius 23-an lépett hatalyba. A rendeletet késébb 2017. oktéber
1-jei hatallyal hatalyon kiviil helyezte és felvaltotta az eurdpai uniés védjegyrdl szél6, 2017. janius 14-i
(EU) 2017/1001 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2017. L 154., 1. o.). A széban forgo,
megszlinés megallapitdsa iranti kérelem benyujtasanak idépontjara tekintettel azonban, amely a jelen
esetben 2013. november 18., és amely az alkalmazanddé anyagi jog meghatdrozasa céljabol dontd
jelent6ségl, a jelen jogvitara a 207/2009 rendelet anyagi jogi rendelkezései iranyaddk.

A 207/2009 rendelet (10) preambulumbekezdésének szovege a kovetkezd:

»,Csak akkor indokolt oltalomban részesiteni a[z eurdpai unids] védjegyet és a vele itk6z8, kordbban
lajstromozott védjegyet, ha e védjegyeket ténylegesen haszndljak.”
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Az emlitett rendeletnek ,[Az eurdpai unids] védjegy haszndlata” cimd 15. cikkének (1) bekezdése igy
rendelkezik:

»Ha a jogosult a lajstromozastd]l szamitott 6t éven belil nem kezdte meg [az eurdpai unids] védjegy
tényleges hasznalatat [az Eurdpai Unidban] az arujegyzékben szereplé arukkal és szolgdltatdsokkal
kapcsolatban, vagy ha az ilyen hasznalatot 6t éven at megszakitas nélkill elmulasztotta, [az eurdpai
uniés] védjegyoltalomra alkalmazni kell az e rendeletben meghatarozott jogkovetkezményeket, kivéve
ha a jogosult a haszndlat elmaradasat kell6képpen igazolja.”

Az els$ albekezdés alkalmazdsiban haszndlatnak mindsiilnek a kovetkezdk is:

a) [az eurdpai unids] védjegy olyan alakban torténé haszndlata, amely a lajstromozott alaktdl csak a
megkiilonboztetd képességet nem érinté elemekben tér el;

[...]”

Ugyanezen rendeletnek ,A védjegyoltalom megsziinésének okai” cimii 51. cikke (1) bekezdésében a
kovetkezoképpen rendelkezik:

»Alz EUIPO-hoz] benydtjtott kérelem vagy a védjegybitorlasi perben elSterjesztett viszontkereset alapjan
a[z eurdpai unids] védjegyoltalom megszlinését kell megallapitani, ha:

a) a jogosult az darujegyzékben szereplé arukkal, illetve szolgaltatdsokkal kapcsolatban a védjegy
tényleges haszndlatit az [Unidban] megszakitds nélkiil 6t éven at elmulasztja, és a jogosult a
hasznélat elmaraddasat kell6képpen nem igazolja; a[z eurdpai unids] védjegyoltalom megsziinése
azonban nem dallapithaté meg, ha az oOtéves id6tartam elteltét kovetGen, de a megsziinés
megallapitasara irdnyulé kérelem vagy viszontkereset benyujtasat megel6z6éen megkezdik, illetve
folytatjak a tényleges védjegyhaszndlatot; e rendelkezés nem alkalmazhatd, ha a jogosult a tényleges
védjegyhasznalatot a kérelem vagy a viszontkereset benyujtasit megel6z6, a hasznalat megszakitas
nélkilli otéves elmulasztdsa idGtartamédnak lejartakor kezd6dé hdarom hénapban csupan azt
kovetGen kezdi meg, illetve folytatja, hogy értesiil arrdl, hogy a haszndlat hidnya miatt a megsz(inés
megallapitasat fogjak kérni;

[...]"

A 2017/1001 rendelet (24) preambulumbekezdése, 18. cikke és 58. cikke a 207/2009 rendelet
(10) preambulumbekezdésének, 15. cikkének, illetve 51. cikkének felel meg.

A 2017/1001 rendelet (25) preambulumbekezdése, amelynek a 207/2009 rendeletben nincs megfeleldje,
a kovetkezoket tartalmazza:

»Méltanyossagi okokbdl és a jogbiztonsagra tekintettel az eurdpai uniés védjegy olyan alakban torténé
haszndlatat, amely a lajstromozott alaktél csak a megkiilonbozteté képességet nem érinté elemekben

tér el, elegendének kell tekinteni a védjegy dltal biztositott jogok fenntartasahoz, fiiggetleniil attdl,
hogy a védjegyet a hasznalt alakban is lajstromoztik-e.”

A jogyvita el6zményei

A jelen ligy szempontjabdl a jogvita el6zményei és a vitatott hatdrozat lényeges elemei a megtamadott
itélet 1-11. pontja alapjan az alabbiak szerint foglalhatok ossze.
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2003. szeptember 30-4n a Pharmasan GmbH Freiburg, amelynek a Viridis jogutédja, a ,Boswelan”
szomegjelolés eurdpai unios védjegyként torténd lajstromozdsat kérte az EUIPO-tél a védjegyekkel
ellaithaté termékek és szolgaltatdsok nemzetkozi osztilyozasara vonatkozd, feliilvizsgalt és moddositott,
1957. junius 15-i Nizzai Megallapodds szerinti 5. osztdlyba tartozé ,gyodgyszerészeti és egészségiigyi
készitmények” vonatkozéasaban.

Ezt a bejelentést a Kozosségi Védjegyértesitd 2004. augusztus 2-i 31/2004. szamaban tették kozzé, és a
védjegyet (a tovabbiakban: vitatott védjegy) 2007. dprilis 24-én lajstromoztak.

2013. november 18-4n a Hecht-Pharma a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja
alapjan az darujegyzékben szereplé valamennyi aru tekintetében kérelmet terjesztett el6 e védjegy
megszlinésének megallapitasa irdnt, azzal az indokkal, hogy a védjegy nem képezte tényleges haszndlat
targyat.

2014. szeptember 26-i hatdrozatdaval az EUIPO torlési osztilya megallapitotta a Viridis védjegye
oltalmédnak az dsszes lajstromozott aru tekintetében torténé megsziinését.

2014. november 6-an a Viridis a 207/2009 rendelet 58—64. cikke alapjan a torlési osztaly hatdrozataval
szemben fellebbezést nyujtott be az EUIPO fellebbezési tandcsihoz.

A vitatott hatdrozattal az EUIPO o6todik fellebbezési tandcsa (a tovabbiakban: fellebbezési tanécs) a
fellebbezést elutasitotta.

El6szor is a fellebbezési tandcs megdllapitotta, hogy a Viridis altal elGterjesztett bizonyitékok alapjan
nem igazolhaté a vitatott védjegynek az azzal jelolt aruk tekintetében az Eurépai Unidban, a
megszlinés megdallapitasa iranti kérelmet megel6z6en megszakitds nélkiil 6t éven at tarté tényleges
haszndlata. Ezek a bizonyitékok ugyanis egy klinikai vizsgdlatra vonatkozd, kizardlag belsé jellegii
cselekményekkel kapcsolatosak. Ezek az dru forgalmazdsianak legkorabbi, versenyen kiviili szakaszabol
szarmaznak. Nem kifelé irdnyuld, a széban forgdé aruk forgalmazdsaval, illetve reklamozasaval
kapcsolatos cselekményekr6l van szé. Nem mindsiilnek kozvetlen el6készité cselekménynek vagy
azonnali piacinditdsra irdnyuldé cselekménynek sem.

Maisodszor, a fellebbezési tandcs tobbek kozott a TRIPs-megallapodas szovegébdl kovetkezd jogos
indok fogalmdra hivatkozva ugy itélte meg, hogy a jelen esetben a klinikai vizsgalat lefolytatdsa
onmagdaban véve nem mindsiil a Viridis akaratatdl fiiggetlen olyan indoknak, amely igazolja a vitatott
védjegy haszndlatinak elmaradasat. A klinikai vizsgalat id6tartama ugyanis a védjegyjogosult altal
befektetni kivant pénziigyi eszkozok fliggvénye, és ez nem tartozik a védjegyjogosult akaratatol
fuggetlen akadélyok kategdridgjaba. Az eljaras idtartamara vonatkozé feleldsség csak azutan tudhaté be
kiilsé oknak, hogy az dru forgalomba hozatala irant hivatalos kérelmet nyujtottak be. Az eurdépai unids
védjegyekre vonatkozéan a 207/2009 rendelet altal biztositott oltalom az erre iranyulé hivatalos
kérelem el6tt nem tlnik sziikségesnek, és ha egy gyodgyszeripari vallalkozds mégis ugy dont, hogy az
eurépai uniés védjegyet mdar évekkel a kérelem benyujtdsa el6tt lajstromoztatja, akkor a klinikai
vizsgélat elhizodasa a sajat felel6ssége korébe tartozik.

A Torvényszék eldtti eljaras és a megtamadott itélet

A Torvényszék Hivataldhoz 2016. majus 30-an benyujtott keresetlevelével a Viridis a vitatott hatdrozat
amiatt torténé megsemmisitése iranti keresetet terjesztett eld, hogy a fellebbezési tanics elutasitotta a
felszélalasi osztdly azon hatdrozatat, amely megallapitotta a Viridis sclerosis multiplex kezelésére
szolgalé gydgyszerekre vonatkozd védjegyoltalmanak megszlinését.
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Keresetének aldtamasztasa érdekében a Viridis harom jogalapra hivatkozott. Az els6 jogalap a 207/2009
rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjanak azdltal torténé megsértésén alapul, hogy a fellebbezési
tandcs tévesen allapitotta meg, hogy az el6adott tények és bizonyitékok nem elegendbek ahhoz, hogy a
vitatott védjegynek a szklerézis multiplex kezelésére szolgdlé gydgyszerek tekintetében torténd,
tényleges haszndlatat igazoljdk. A masodik jogalap ugyanezen rendelkezés azdltal torténé megsértésén
alapul, hogy a fellebbezési tanidcs tévesen itélte meg ugy, hogy a bemutatott tények és bizonyitékok
nem elegendéek ahhoz, hogy az emlitett védjegy ugyanezen gydgyszerek tekintetében torténd
haszndlatdnak elmaradéasat kell6képpen igazoljdk. A harmadik jogalap a 207/2009 rendelet
83. cikkének, és kiillondsen a bizalomvédelem elvének megsértésén alapul.

A Torvényszék ezeket a jogalapokat, és ebbdl kovetkezGen a kereset egészét elutasitotta.

A felek Birosag elotti kérelmei

Fellebbezésével a Viridis azt kéri, hogy a Birdsag:
— helyezze hatdlyon kivill a megtamadott itéletet;
— az lgyet utalja vissza a Torvényszék elé;

— az EUIPO-t kotelezze a koltségek viselésére, vagy masodlagosan jelenleg ne hatdrozzon a koltségek
viselésérol.

Az EUIPO azt kéri, hogy a Birdsag:

— utasitsa el a fellebbezést;

— a Viridist kotelezze a koltségek viselésére.
A Hecht-Pharma azt kéri, hogy a Birdsag:

— utasitsa el a fellebbezést;

— a Viridist kotelezze a koltségek viselésére.

A fellebbezésrol

Fellebbezése alatimasztdsaként a Viridis két jogalapra hivatkozik, amelyek kozil az elsét a 2017/1001
rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjanak azdltal tortént megsértésére alapitja, hogy a Torvényszék
tévesen allapitotta meg a vitatott védjegy tényleges haszndlatinak elmaradasit, a mdasodikat pedig
ugyanezen rendelkezés azaltal tortént megsértésére, hogy a Torvényszék tévesen dllapitotta meg a
védjegyhaszndlat elmaradasa kell6képpen torténd igazoldsanak hidnyat.

Elézetes észrevételek

Egyrészr6l meg kell jegyezni, hogy a Viridis és a Hecht-Pharma beadvanyaiban a 2017/1001 rendelet
rendelkezéseire hivatkozik. Mivel azonban — amint ez a jelen itélet 3. és 7. pontjabdl is kitlinik — a
jelen tigyre a 207/2009 rendelet alkalmazandd, és a 2017/1001 rendelet 18. és 58. cikke a 207/2009
rendelet 15. és 51. cikkének felel meg, a felek altal az el6bbi cikkekre vonatkozoéan tett hivatkozasokat
az utébbi cikkekre valé hivatkozasként kell érteni.

ECLILEU:C:2019:557 5
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Masrészr6l viszont a két fellebbezési jogalap, amely lényegében a 207/2009 rendelet 51. cikke
(1) bekezdése a) pontjdnak megsértésére vonatkozik, a ,tényleges haszndlat” és a ,haszndlat
elmaradasanak kell6képpen torténé igazolasa” 207/2009 rendelet értelmében vett fogalmanak
értelmezésére vonatkozo6 jogi kérdéseket vet fel, ahogyan erre inditvanyanak 32. és 33. pontjaban a
fétanacsnok is ramutatott. Ezért — a Hecht-Pharma allitasaval ellentétben — ezek a jogalapok, amelyek
nem a tények és a bizonyitékok jboli értékeltetésére iranyulnak, elfogadhatdak.

Az elsé jogalaprél

A felek érvei

Els6 jogalapjaval a Viridis 1ényegében azt allitja, hogy a Torvényszék megsértette a 207/2009 rendelet
51. cikke (1) bekezdésének a) pontjat, amikor a vitatott védjegy tényleges hasznilatidnak értékelése
soran két jogi hibat ejtett.

Els6é helyen a Viridis a megtdmadott itélet 36. pontjat kifogasolja, amelyben a Torvényszék elvként
rogzitette, hogy a gydgyszert jelolé védjegy csak akkor képezheti tényleges haszndlat targyat, ha az
adott gyogyszer megkapta a forgalombahozatali engedélyt (a tovabbiakban: forgalombahozatali
engedély).

E fél szerint ez az elv a ,tényleges haszndlat” fogalmanak olyan megszorité értelmezésén alapul, amely
indokolatlan lenne, mivel a Torvényszék altal a jelen tigyben megvizsgalt hasznalati cselekmények nem
mindsiilnek jogellenesnek.

A Viridis azt allitja, hogy ez az értelmezés a Birdsag és a Torvényszék itélkezési gyakorlatdval is
ellentétes. Ezen itélkezési gyakorlat szerint ugyanis a tényleges haszndlat fenndlldsat eseti alapon kell
értékelni. Még a minimdlis haszndlat és az egyetlen vevOnek torténd értékesités is elégségesnek
tekinthetd, ha ezek a cselekmények kereskedelmi szempontbdl indokoltak. A kifelé iranyulé haszndlat
nem jelenti azt, hogy feltétleniil a végsé fogyasztok felé kell iranyulnia.

Ebbdl kovetkezden a tényleges haszndlat nem zarhaté ki azon az alapon, hogy a széban forgd arut nem
lehet a fogyasztoéi korok szamara forgalmazni vagy reklamozni.

Eppen ellenkezéleg, a gyoégyszeripar érdekeit is figyelembe véve tekintetbe kell venni, hogy a jogszerti
védjegyhaszndlati cselekmények — mint amilyeneket a Viridis a széban forgd klinikai vizsgalat soran
végzett — tényleges haszndlatnak mindsiilhetnek, ha az eseti alapon torténé értékelés keretében
elegendének bizonyulnak. A 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjaban el6irt 6téves
hatdridé a gydgyszeripari 4gazat sajatos jellemz6i miatt ugyanis nem elegendd, tekintettel a kis
1étszamu vevokorre és a klinikai vizsgalatok résztvevéinek korlatozott szamara.

Masodik helyen a Viridis a Torvényszéknek a megtamadott itélet 39. pontjaban foglalt els6 mondatat
vitatja, amely szerint a vitatott védjegynek harmadik személyekkel szemben, klinikai vizsgalat
keretében torténé haszndlata nem hasonlithaté forgalomba hozatalhoz vagy kozvetlen el6készitd
cselekményhez, mivel belsé jellegli haszndlatra irdnyul.

A Viridis szerint a Torvényszék azaltal, hogy a klinikai vizsgalat keretében torténé védjegyhasznalatot
belsé jellegli hasznalatnak tekintette, és kizarta annak tényleges hasznalatnak valé mindsitését,
figyelmen kiviill hagyta azt az itélkezési gyakorlatot, amely szerint a tényleges hasznalat akkor is
fennallhat, amikor a forgalmazis még az el6késziileti szakaszban van, és még nem kezd6dott meg. Ez
az itélkezési gyakorlat lehet6vé teszi annak megallapitasat, hogy a hasznalat akkor is tényleges lehet, ha
nem érint jelentés szamu cimzettet.
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A Viridis hozzateszi, hogy a lajstromozott védjegy haszndlatdra vonatkozdé kotelezettség nem
onmagaban valé cél, és a haszndlat kovetelményének az a célja, hogy a nem haszndlt védjegyek
lajstromat ne terhelje. A ,hasznélat” fogalmat ezért bizonyos foku rugalmassaggal kell értelmezni, amit
az is bizonyit, hogy a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése masodik albekezdésének a) pontja,
valamint a 2017/1001 rendelet (25) preambulumbekezdése elismeri a védjegynek a lajstromozott
alaktol eltéré haszndlatat.

Az EUIPO és masodlagosan a Hecht-Pharma vitatja az elsé jogalap megalapozottsagat.

A Birésdg dlldspontja

Els6 jogalapjaban a Viridis azt allitja, hogy a Torvényszék tévesen alkalmazta a jogot a vitatott védjegy
tényleges haszndlatanak értékelésekor. A Viridis szerint ugyanis a Torvényszék hibat kovetett el, amikor
egyrészt a megtamadott itélet 36. pontjaban elvként rogzitette, hogy a gydgyszerre vonatkozé
védjegyoltalom fenntartasdra alkalmas haszndlat csak akkor &llhat fenn, ha az adott gyoégyszer
megkapta a forgalombahozatali engedélyt, masrészt amikor ezen itélet 39. pontjaban kizdrta, hogy a
klinikai vizsgélat keretében torténd védjegyhaszndlat tényleges hasznalatnak mindsiilhet.

Az dllandé itélkezési gyakorlat szerint valamely védjegy akkor képezi a 207/2009 rendelet 51. cikke
(1) bekezdésének a) pontja értelmében tényleges haszndlat targyat, ha az arujegyzékben szereplé aruk
vagy szolgéltatdsok szarmazasdnak azonosithatdsigara iranyuld, alapvetd rendeltetésének megfelelGen
haszndljak, abbdl a célbdl, hogy ezeknek az aruknak és szolgdltatasoknak piacot hozzon létre vagy
tartson fenn, kivéve az olyan szimbolikus jellegli haszndlatot, amelynek egyetlen célja a
védjegyoltalombdl ered6 jogok fenntartdsa (2003. marcius 11-i Ansul itélet, C-40/01, EU:C:2003:145,
43. pont; 2017. junius 8-i W. F. Gozze Frottierweberei és Gozze itélet, C-689/15, EU:C:2017:434,
37. pont, valamint az ott hivatkozott itélkezési gyakorlat).

A védjegy tényleges haszndlata tehat nemcsak az érintett vallalkozdson belili, hanem a
védjegyoltalomban részestilé aruk vagy szolgaltatdsok piacdn torténd védjegyhasznilatot feltételez. A
védjegyhaszndlatnak olyan drukra és szolgdltatdsokra kell irdnyulnia, amelyeket mar forgalmaznak,
vagy amelyek forgalmazdsat a vallalkozds a vasarlédk megszerzése érdekében — példaul
reklamkampanyok keretében — mar el6készitette (lasd ebben az értelemben: 2003. marcius 11-i Ansul
itélet, C-40/01, EU:C:2003:145, 37. pont).

Nem tekinthet6 azonban a védjegy tényleges haszndlatdnak a védjegy olyan arukon val6 elhelyezése,
amelyek nem vesznek részt a védjeggyel jelolt aruk piacdra torténd bejutasra iranyuld forgalmazasban,
mivel az ilyen drukon valé elhelyezés nem jarul hozza sem az aruk felvevépiacanak kialakitasihoz, sem
pedig ahhoz, hogy ezeket az drukat a fogyasztok érdekében meg lehessen kiilonboztetni a mas
vallalkozasoktdl szarmazé druktél (lasd ebben az értelemben: 2009. janudr 15-i Silberquelle itélet,
C-495/07, EU:C:2009:10, 21. pont).

A védjegyhasznalat ténylegességének mérlegelése soran figyelembe kell venni minden olyan tényt és
koriilményt, amely alapjan megallapithaté, hogy a védjegy kereskedelmi hasznalata valdsagos-e;
idesorolhatéok kiilonosen az érintett gazdasagi szektorban igazoltnak tekintett olyan haszndlatok,
amelyek feladata az, hogy a védjeggyel ellatott aruk vagy szolgdltatdsok szamira megteremtsék és
fenntartsak a piaci részesedést, ezen druk vagy szolgaltatdsok természete, a piac jellegzetességei,
valamint a védjegy haszndlatdnak terjedelme és gyakorisdga (2003. marcius 11-i Ansul itélet, C-40/01,
EU:C:2003:145, 43. pont; 2019. januar 31-i Pandalis kontra EUIPO itélet, C-194/17 P, EU:C:2019:80,
83. pont).

A jelen tigyben a megtamadott itélet 36. pontjaban a Torvényszék megallapitotta, hogy a Viridis altal a

vitatott védjegy tényleges hasznalatdnak bizonyitasa céljabél az EUIPO elé terjesztett, ezen itélet
35. pontjaban hivatkozott bizonyitékok alapjan megallapithaté, hogy a Viridis olyan el6készité jellegli
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cselekményeket végzett, amelyek a forgalombahozatali engedély iranti kérelem benyujtasa céljabol
lefolytatott klinikai vizsgalati eljaras alkalmazdsara irdnyultak, és e vizsgalatot illetéen bizonyos
rekldmozasi jellegl cselekményekre is kiterjedtek.

A Torvényszék azonban ugyanezen 36. pontban ramutatott, hogy ,kizérélag az illetékes hat6sagok altal
kiadott forgalombahozatali engedély teszi lehetévé [ezen] védjegy nyilvanos, kifelé iranyul6 hasznalatat”,
mivel a gyogyszerekre vonatkozé jogszabdlyok tiltjdk a forgalombahozatali engedéllyel még nem
rendelkezé gyogyszerek reklamozasat, és ennélfogva a piaci részesedés megszerzésére vagy
fenntartasara irdnyulé barmilyen kommunikaciés cselekményt.

A Torvényszék a megtimadott itélet 37. és 38. pontjaban ehhez hozzaflizte, hogy bar a védjeggyel jelolt
aruk forgalmazdsa el6tt is sor keriilhet tényleges haszndlatra, de csak azzal a feltétellel, hogy a
forgalomba hozatal hamarosan bekoévetkezik. Marpedig a jelen {igyben a Torvényszék szerint a Viridis
nem bizonyitotta, hogy a vitatott védjeggyel jelolt, szklerézis multiplex kezelésére szolgalé gydgyszer
forgalmazasira hamarosan sor keriil, mivel nem terjesztett elé olyan bizonyitékot, amely alapjin
megallapitast nyerhetett volna, hogy a klinikai vizsgélat a vége felé kozeledik.

Végiil a Viridis egyes érveire valaszul a Torvényszék a megtamadott itélet 39. pontjdban megvizsgalta a
vitatott védjegynek a széban forgdé Kklinikai vizsgalat keretében tortént hasznalatat Gvezd konkrét
kortilményeket, és lényegében azt allapitotta meg, hogy ez a haszndlat olyan belsé jellegli haszndlat
korébe tartozott, amellyel kapcsolatban nem nyert bizonyitast, hogy a mértéke jelentésnek lett volna
tekinthet6 a gyégyszeripari agazatban.

El6szor is a Torvényszék — az altala a megtamadott itéletben kifejtett megallapitasok szerint — a jelen
itélet 38—41. pontjdban ismertetett itélkezési gyakorlatnak megfeleléen egyenként értékelte a jelen
tgyben felmeriillé Ossze ténydllasi elemet és kortilményt annak eldontése érdekében, hogy a Viridis
altal hivatkozott haszndlati cselekmények tiikrozik-e a vitatott védjegy olyan jellegli hasznalatat, amely
Osszhangban dll a védjegynek az érintett aruk szarmazasét jelzé funkcidjaval, és arra irdnyuld izleti
céljaval, hogy az arujegyzékében szerepld aruk szamara piacot hozzon létre vagy tartson fenn.

A Viridis azon érvét illetéen, hogy a Torvényszék a megtamadott itélet 36. pontjaban elvként rogzitette,
hogy egy gydgyszer vonatkozdsiban lajstromozott védjegy tényleges hasznalatdra csak akkor kertilhet
sor, ha az adott gyégyszer megkapta a forgalombahozatali engedélyt, ra kell mutatni arra, hogy a
Torvényszék a konkrét értékelése keretében csupdn abbdl a megéllapitdsibél vonta le a
kovetkeztetéseket, hogy az alkalmazandé jogszabdlyok alapjan a forgalombahozatali engedéllyel még
nem rendelkezd gydégyszerek nem képezhetik piaci részesedés megszerzésére vagy fenntartdsara
iranyul6 rekldmozas targyat. Ezért az ilyen gydgyszert jelolé védjegyet — a jelen itélet 39. pontjaban
hivatkozott itélkezési gyakorlatban foglaltakkal ellentétben — nem lehet az érintett piacon haszndlni.

Hozza kell tenni ehhez, hogy az a koriilmény — amennyiben igaznak bizonyul —, hogy a Viridis éltal
hivatkozott haszndlati cselekmények allitdsa szerint megfeleltek az alkalmazandé jogszabalyi
el6irasoknak, még nem elegendé annak bizonyitasdhoz, hogy ez a haszndlat a 207/2009 rendelet
51. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében tényleges volt, mivel a ténylegességet az adott tigyben
fennallé Gsszes tényallasi elemre és koriilményre tekintettel, konkrét moédon kell értékelni, és az nem
figghet kizardlag a hasznélati cselekmények jogszer(i voltatdl. Marpedig a jelen tigyben nincsen sz6 a

vitatott védjegy oltalma ald tartoz6 aruk piaci hasznalatarol.

A Viridis arra vonatkozé érvével kapcsolatban, hogy szerinte a gydgyszeripari dgazatban a 207/2009
rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjaban eldirt 6téves hatdridé nem elegendd, meg kell jegyezni
— ahogyan ezt inditvanydnak 45. pontjaban a fétandcsnok is tette —, hogy ez a hataridé a széban forgd
védjegy darujegyzékében szereplé6 druk vagy szolgaltatisok gazdasigi dgazatatdl fiiggetleniil
alkalmazandé. Ebbdl kovetkezden ez az érv hatdstalan.
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Masodszor, a Viridis egyes érveire védlaszul a Torvényszék a megtamadott itéletnek a jelen itélet
45. pontjaban ismertetett 39. pontjdban ramutatott, hogy a vitatott védjegy klinikai vizsgalat keretében
torténd haszndlata nem hasonlithaté forgalomba hozatalhoz vagy kozvetlen el6készité cselekményhez,
hanem belsé jellegli hasznalatnak kell tekinteni, mert versenyen kiviil, egy szlik beavatkozéi koron belil
tortént, és nem irdnyult piaci részesedés megszerzésére vagy fenntartdsara.

A Torvényszék ezzel nem hagyta figyelmen kiviil a jelen itélet 39. pontjaban ismertetett és a Viridis
altal hivatkozott azon itélkezési gyakorlatot, amely szerint akkor is sor keriilhet az eurdpai unids
védjegyek tényleges hasznalatdra, amikor a jelolt aruk még nem keriiltek forgalomba. Eppen
ellenkezdleg, a Torvényszék a megtamadott itélet 37. pontjaban helyesen emlékeztetett arra, hogy ilyen
hasznalat csak akkor allapithaté meg, ha a széban forgé aruk forgalmazasa hamarosan bekovetkezik, és
ezen itélet 38. és 39. pontjaban ugy itélte meg, hogy a Viridis nem bizonyitotta, hogy az adott tigyben
ez igy van.

A Torvényszék konkrétan annak vizsgdlatdval, hogy a vitatott védjegy allitott haszndlata harmadik
személyekkel szemben valdsult-e meg, és hogy a gydgyszeripari agazatra jellemz6 tényezdkre
tekintettel a haszndlat mértéke kelléen nagy volt-e, a Birdsdg itélkezési gyakorlatinak megfelel6en a
hasznadlat ténylegességét vizsgalta.

A jelen itélet 38—41. pontjaban hivatkozott itélkezési gyakorlatra tekintettel ugyanis — ahogyan erre
inditvanydnak 57., 59. és 61-63. pontjaban lényegében a fétandcsnok is rdmutatott — meg kell
allapitani, hogy amennyiben az eurdpai uniés védjegy tényleges haszndlata csak akkor bizonyithaté
olyan haszndlati cselekményekkel, amelyek a jelolt aruk vagy szolgéltatdsok forgalmazdsanak korabbi
szakaszdhoz kapcsolédnak, ha a forgalmazasra hamarosan sor kerill, az ilyen tényleges haszndlat
bizonyitasara alkalmas haszndlati cselekményeknek mar a forgalmazds ezen kordbbi szakaszaban is
kifelé kell irdnyulniuk, és az ezen daruk vagy szolgdltatasok leendd vasarlokozonségére kell hatdst
gyakorolniuk.

Végill a Viridis allitasdval ellentétben a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése madsodik
albekezdésének a) pontjabdl nem vezetheté6 le a ,tényleges haszndlat” fogalménak rugalmasabb
értelmezése.

Ez utébbi rendelkezés értelmében ugyanis a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének elsé
albekezdése értelmében haszndlatnak mindsil a védjegy lajstromozott alaktdl eltéré alakban torténd
hasznadlata is, amennyiben a védjegy lajstromozott alakjanak megkiilonbozteté képessége nem valtozik
(2017. oktéber 11-i EUIPO kontra Cactus itélet, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 65. pont).

Az el6bbi rendelkezés azéltal, hogy nem irja el6, hogy a kereskedelemben hasznalt alaknak szigorian
meg kell egyeznie a védjegy lajstromozott alakjaval, a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése
masodik albekezdésének a) pontja annak lehetévé tételére iranyul, hogy a védjegyjogosult a megjelolés
kereskedelmi céla hasznositdsa soran alkalmazhassa annak varidciéit, amelyek a megjelolés
megkiilonboztetd képességének mddositasa nélkil lehetévé teszik annak az érintett aruk vagy
szolgaltatasok forgalmazdsa és reklamozasa altal tdmasztott kovetelményekhez vald igazitisat (2017.
oktober 11-i EUIPO kontra Cactus itélet, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 66. pont).

Bar a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése madsodik albekezdésének a) pontja ezaltal bizonyos
fokii rugalmassagot enged az eurdpai unids védjegyek haszndlati alakjaval kapcsolatban, ez a
rendelkezés akkor sincs kihatdssal e haszndlat ténylegességének értékelésére, amelyet a jelen itélet
38—41. pontjaban ismertetett itélkezési gyakorlatban megallapitott szempontok alapjan kell lefolytatni.

Ebbél az kovetkezik, hogy az els6 jogalapot részben mint hatastalant, részben mint megalapozatlant el
kell utasitani.
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A mdsodik jogalaprol

A felek érvei

Masodik jogalapjaval a Viridis lényegében azt dllitja, hogy a Torvényszék megsértette a 207/2009
rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjat, amikor kizarta a vitatott védjegy haszndlata
elmaraddsara vonatkoz6 jogos indok fenndllasat.

A Torvényszék a hasznalat elmaraddsanak igazoldsara vonatkozé értékelés soran lényegében azt rétta
fel neki, hogy tdl kordn lajstromoztatta a vitatott védjegyet. Kovetkezésképpen kizarta annak
lehet6ségét, hogy a haszndlat elmaradasat igazoljadk abban az esetben, amikor ezt a védjegyet a
gyogyszerekre vonatkozd jogszabalyok alapjan forgalombahozatali engedély iranti kérelem el6készitése
érdekében folytatott klinikai vizsgalattal Osszefiiggésben haszndljak, és a vizsgalatra vonatkozé kérelmet
joval a védjegy lajstromozdsa utdn nyujtjdk be, illetve a befektetett pénziigyi eszkozok nem elegenddek
ahhoz, hogy a klinikai vizsgalatot a lehet6 leghamarabb befejezzék.

Marpedig el6szor is, a Torvényszék az idé muldsara hivatkozassal kiiiresitette a 207/2009 rendelet
15. cikke (1) bekezdésének elsé albekezdésében és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjaban emlitett
Otéves hataridd jelentését. Az olyan gydgyszervédjegy ugyanis, amely esetében ezt a hataridé majdnem
lejar vagy mar le is jart, gyakorlatilag hasznalhatatlannd valik, mert kizarélag a forgalombahozatali
engedély iranti kérelemmel igazolhaté a haszndlat elmaraddsa. A 207/2009 rendelet 51. cikke
(1) bekezdése a) pontjanak végén emlitett harom hénapos hatdrid6 e tekintetben nem elegendd, mivel
nem ad lehet8séget a klinikai vizsgalat befejezésére.

Masodszor azaltal, hogy a befektetett pénziigyi eszkozoket is figyelembe vette, a Torvényszék
allaspontja azt eredményezi, hogy az anyagilag erds vallalkozasok konnyebben tudnak megfelelé
védjegyjogi oltalmat szerezni a beruhdzasaik szdmdara, mint a pénziigyileg gyengébb vallalkozasok.
Mindenesetre a Torvényszék nem tamaszkodhat arra az elvont feltevésre, hogy a tovabbi beruhdzasok
a jelen esetben lehetévé tették volna a széban forgé klinikai vizsgalat gyorsabb lefolytatasat.

Az EUIPO és masodlagosan a Hecht-Pharma ugy véli, hogy a médsodik jogalap megalapozatlan.

A Birosdg dlldspontja

Masodik jogalapjaval a Viridis lényegében azt dllitja, hogy a Torvényszék megsértette a 207/2009
rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjat, amikor kizarta, hogy a klinikai vizsgdlat lefolytatdsa
jogos indoknak mindsiilhet a vitatott védjegy hasznalatinak elmaradésara.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja
alapjan a haszndlat elmaradéasanak kell6képpen torténd igazoldsa az e rendelkezésben foglalt feltételek
mellett akadalyat képezheti az eurdpai unios védjegy tényleges haszndlat hidnya miatti megsziinésének.

A Birdsag itélkezési gyakorlata szerint csak az olyan akadalyok igazolhatjak kell6képpen a védjegy
hasznalatdnak elmaradasat, amelyek kell6en kozvetleniil kapcsolédnak a védjegyhez, annak hasznalatat
lehetetlenné vagy észszertitlenné téve, és amelyek e védjegy jogosultjdnak akaratatol fiiggetlenek. Eseti
alapon kell értékelni, hogy az adott akadaly kikiiszobolésére iranyuld iizleti stratégia megvéltoztatasa
észszer(itlenné teszi-e az emlitett védjegy haszndlatat (2007. janius 14-i Haupl itélet, C-246/05,
EU:C:2007:340, 54. pont; 2016. marcius 17-i Naazneen Investments kontra OHIM itélet, C-252/15 P,
nem tették kozzé, EU:C:2016:178, 96. pont).

10 ECLIL:EU:C:2019:557



67

68

69

70

71

72

73

74

75

2019. 07. 03-1 iTELET — C-668/17. P. sz. UGY
VIRIDIS PHARMACEUTICAL KONTRA EUIPO

Pontositani kell tovdbbd, hogy a TRIPs-megallapodds, amelyben az Unié részes fél, és amelyet a Birdsag
az el6z6 pontban ismertetett itélkezési gyakorlatban figyelembe vett, 19. cikkének (1) bekezdésében a
védjegyhasznalat elmaradasanak jogos indokai kozé sorolja a védjegyoltalommal érintett arukkal vagy
szolgaltatasokkal szemben tamasztott allami el6irasokat.

Az adott iigyben a Torvényszék a megtamadott itélet 53. pontjaban oOsszefoglalt, ezen itélkezési
gyakorlat alapjan mondta ki az itélet 61. pontjaban, hogy bar a klinikai vizsgalat lefolytatdsa a
védjegyhaszndlat elmaradasanak jogos indokat is jelentheti, a Viridis altal a jelen tigyben hivatkozott és
a Torvényszék dltal az emlitett itélet 55—60. pontjdban értékelt cselekmények és események a Viridis
sajat befolyasa ald és sajat felel6sségi korébe tartoznak, és igy nem tekinthetdk az akaratatdl fiiggetlen
akadalyoknak.

A megtamadott itélet 55—-60. pontjaban lényegében az szerepel, hogy el6szor is a Torvényszék azt
allapitotta meg, hogy a Viridis sajat dontése, nem pedig jogszabdlyi kotelezettség alapjan kérte mar
2003-ban a vitatott védjegy lajstromozdsat annak ellenére, hogy az aru forgalomba hozataldnak
idépontjat, s6t lehetéségét erds bizonytalansidg Ovezte, mivel az dru még csak a klinikai vizsgalat
szakaszdban volt. Masodszor, a Torvényszék figyelembe vette azt a tényt, hogy a széban forgé klinikai
vizsgalat soran felmeriilt allitélagos nehézségek, amelyek befejezési idépontja egyébként tovabbra is
bizonytalan volt, arra utalnak, hogy a Viridis altal megitélt beruhdzds az érintett dgazat sajatossagaira
tekintettel nem volt elegendd. Harmadszor, a Térvényszék ramutatott, hogy a Viridis klinikai vizsgalat
iranti kérelmére tobb mint harom évvel a vitatott védjegy lajstromozasa utan keriilt sor.

[gy tehdt — ellentétben azzal, amit a Viridis a jelen fellebbezés soran sugall — a Térvényszék egyaltaldn
nem zarta ki, hogy a klinikai vizsgélat jogos indoknak mindsiilhet a védjegyhaszndlat elmaraddasat
illetéen. Eppen ellenkezSleg, a Torvényszék a Birésignak a jelen itélet 66. pontjaban hivatkozott
itélkezési gyakorlatat alkalmazta az el6tte felhozott koriilmények konkrét értékelése soran.

A Torvényszék azzal a megéllapitasaval sem kovetett el jogi hibat, hogy a vitatott védjegy bejelentési és
lajstromozasi idGpontja, illetve a klinikai vizsgélat meginditasanak idépontja kozott eltelt id6, a klinikai
vizsgdlat id6tartama, valamint a vizsgdlat gyors lefolytatdsara megallapitott pénziigyi eszkozok f6szabaly
szerint a védjegyjogosult felel6sségi korébe tartoznak, és ezért nem lehet azokat a védjegyjogosult
akaratatdl fiiggetlen akadalyoknak mindsiteni.

Masfel6l a Viridis allitdasaval ellentétben a Torvényszék megkozelitése nem iresiti ki a 207/2009
rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontjdban emlitett Otéves hatdridé jelentését. E hatarid6
fennallasa nem jelenti azt, hogy az érintett védjegy jogosultja nem tehet meg kell6 id6ben minden
sziikséges elGkésziiletet annak érdekében, hogy ezen id6tartam leteltét kovetéen ténylegesen
hasznalhassa ezt a védjegyet.

A 207/2009 rendelet (10) preambulumbekezdésére tekintettel lathaté ugyanis, hogy ellentétes lenne a
rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjanak felépitésével, ha ,a hasznalat elmaradasd[nak] kell6képpen
[torténd] igazol[dsa]” fogalmanak tulsdgosan tag jelentést biztositanank (2007. junius 14-i Haupl itélet,
C-246/05, EU:C:2007:340, 51. pont).

A fentiekre tekintettel a masodik jogalapot mint megalapozatlant kell elutasitani, és ebbdl kovetkezGen
a fellebbezést teljes egészében el kell utasitani.

A koltségekrol

Az eljarasi szabalyzat 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozatlan, a
Birésag hatdroz a koltségekrdl. Ugyanezen szabalyzat 138. cikkének (1) bekezdése, amelyet e szabalyzat
184. cikkének (1) bekezdése értelmében a fellebbezési eljarasban is alkalmazni kell, akként rendelkezik,
hogy a Birdsag a pervesztes felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.
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76 A Viridist, mivel pervesztes lett, az EUIPO és a Hecht-Pharma kérelmének megfelelen kotelezni kell
sajat koltségei, valamint az EUIPO és a Hecht-Pharma részérdl felmeriilt koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan a Birésdg (negyedik tandcs) a kovetkez6képpen hatarozott:
1) A Birésag a fellebbezést elutasitja.
2) A Birésag a Viridis Pharmaceutical Ltd-t kotelezi a sajat koltségein feliill az Eurépai Unio

Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és a Hecht-Pharma GmbH részérél felmeriilt koltségek
viselésére.

Alairasok
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