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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjarde avdelningen)

den 3 juli 2019*

”Overklagande — EU-varumirke — Upphivandeférfarande — Ordmirket Boswelan — Verkligt bruk —
Foreligger inte — Anvdndning av varumarket inom ramen for en klinisk provning fore ansdkan om
godkdnnande for forséljning av ett likemedel — Skalig grund till att varumarket inte anvants —

Begrepp”
I mal C-668/17 P,

angdende ett 6verklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
28 november 2017,

Viridis Pharmaceutical Ltd, Tortola, Brittiska Jungfrudarna (Forenade kungariket), foretratt av
C. Spintig, S. Pietzcker och M. Prasse, Rechtsanwiilte,

klagande,
i vilket de andra parterna ér:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av S. Hanne, i egenskap av
ombud,

motpart i forsta instans
Hecht-Pharma GmbH, Hollnseth (Tyskland), foretrétt av J. Sachs och C. Sachs, Rechtsanwiilte,
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Vilaras samt domarna K. Jiirimie (referent), D. Svéby,
S. Rodin och N. Picarra,

generaladvokat: M. Szpunar,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga forfarandet,

och efter att den 9 januari 2019 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande

* Rattegangssprak: tyska.
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foljande

Dom

Viridis Pharmaceutical Ltd (nedan kallat Viridis) har yrkat att domstolen ska upphéva den dom som
meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 september 2017, Viridis Pharmaceutical/ EUIPO —
Hecht-Pharma (Boswelan) (T-276/16, ej publicerad, EU:T:2017:611) (nedan kallad den o6verklagade
domen). Genom denna dom ogillade tribunalen nimnda foretags overklagande av det beslut som
femte overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) meddelade
den 29 februari 2016 (drende R 2837/2014-5) betrdffande ett upphévandeforfarande mellan
Hecht-Pharma GmbH och Viridis (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillimpliga bestimmelser

Internationell rdtt

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrétter, vilket &terfinns i bilaga 1 C till
Marrakech-avtalet om uppréttande av Virldshandelsorganisationen, har godkénts pa Europeiska
gemenskapens vignar genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingdende, pd
Europeiska gemenskapens viagnar — vad betréffar fragor som omfattas av dess behorighet — av de avtal
som dr resultatet av de multilaterala forhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 1, volym 38, s. 3) (nedan kallat TRIPs-avtalet). I artikel 19.1 i
TRIPs-avtalet redogors for skyldigheten att anvdnda ett registrerat varumérke pa foljande satt:

"Om bruk av varumaérke krévs for att dess registrering skall gélla, kan registreringen endast hiavas, om
det inte brukats under minst tre ar i f6ljd, med mindre innehavaren kan forete giltiga skal, grundade pa
forekomsten av hinder fér sddant bruk. Omstédndigheter utanfér varumairkeshavarens kontroll, som
utgor hinder for bruk av varumairket, saisom importrestriktioner eller andra statliga krav betréaffande
de varor eller tjanster som skyddas av varumaérket, skall anses vara giltiga skal till att varumarket inte
brukas.”

Unionsrdtt

Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumirken] (EUT L 78, 2009,
s. 1), har &ndrats genom Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den
16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trddde i kraft den 23 mars 2016. Den har sedan
upphévts och ersatts, med verkan fran den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumiérken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med
beaktande av att dagen for ingivande av ansokan om upphédvande dar avgorande for faststéllandet av
den materiella ratt som ér tillaimplig och av att ansokan i fraga ingavs den 18 november 2013, dr dock
de materiella bestimmelserna i forordning nr 207/2009 tillaimpliga i malet.

I skél 10 i forordning nr 207/2009 anges foljande:

"Det dr endast berdttigat att skydda [EU-varumairken] och att skydda dldre registrerade varuméirken
mot [EU-varumairken] i den utstrackning som dessa varumarken faktiskt anvinds.”
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»

Artikel 15 i ndmnda forordning har rubriken ”"Bruk av [EU-varumirken]”.
artikel foreskrivs foljande:

I punkt 1 i denna

"Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
[EU-varumadrket i [Europeiska unionen] for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om
sddant bruk inte skett inom en period av fem ar i f6ljd, ska [EU-varumirket] bli foremal for de
sanktioner som bestims i denna forordning, under forutsittning att det inte finns skélig grund for att
[EU-varumairket] inte anvénts.

Med sadant bruk som avses i forsta stycket likstalls

a) att [EU-varumirket] brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte forandrar markets
sarskiljande egenskaper sa som det registrerats,

Under rubriken "Grunder fér upphdvande” anges foljande i artikel 51.1 i samma forordning:

"Efter ansokan till [EUIPO] eller pa grundval av ett genkdromal i mal om varumairkesintrang ska de
rattigheter som tillhor en innehavare av ett [EU-varumairke] forklaras upphévda i f6ljande fall:

a) Om varumirket under en sammanhingande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i [unionen]
for de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat och det inte finns skilig grund for att
varumirket inte anvints. Ingen kan dock gora gillande att innehavarens rattigheter till ett
[EU-varumérke] upphdvs, om verklig anvindning av varumaérket har paborjats eller aterupptagits
under tiden fran utgangen av femarsperioden till tidpunkten for ansokan eller genkdromalet.
Anvindning som péaborjas eller aterupptas inom en period av tre manader narmast fore ansokan
eller genkdromalet och som inleds tidigast vid den sammanhéngande femarsperiodens utgang,
under vilken anviandning inte forekommit, ska dock inte beaktas om forberedelserna for
paborjande eller aterupptagande gors forst efter det att innehavaren blivit medveten om att en
ansokan eller ett genkdromal kan komma att inges.

Skal 24, artikel 18 och artikel 58 i forordning 2017/1001 motsvarar skal 10, artikel 15 och artikel 51 i
forordning nr 207/2009.

Skal 25 i forordning 2017/1001, som inte har nidgon motsvarighet i férordning nr 207/2009, har
foljande lydelse:

"Av rattviseskdl och for rattssakerhetens skull bor anvandning av ett EU-varumérke i en form som
skiljer sig i detaljer vilka inte forandrar mérkets sérskiljningsformaga sa som det registrerats ricka for

att upprédtthalla de rdttigheter som dr knutna till varumérket, oavsett om varumirket dven ar
registrerat i den form som anvénds eller inte.”

Bakgrund till tvisten

Séasom framgar av punkterna 1-11 i den 6verklagade domen kan bakgrunden till tvisten och det
huvudsakliga innehallet i det omtvistade beslutet sammanfattas enligt foljande.
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Den 30 september 2003 ingav Pharmasan GmbH Freiburg, vars rittigheter Gvertagits av Viridis, en
ansOkan om registrering som EU-varumiérke av ordmairket Boswelan till EUIPO med avseende pa
"farmaceutiska produkter samt hygienprodukter” som ingar i klass 5 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken (nr 31/2004) av den 2 augusti 2004
och registreringen av varumairket (nedan kallat det ifragasatta varumaérket) gjordes den 24 april 2007.

Den 18 november 2013 lamnade Hecht-Pharma in en ansokan om upphdvande av varumairket for alla
de varor for vilka varumairket hade registrerats, med stod av artikel 51.1 a i féorordning nr 207/2009,
med motiveringen att det inte hade varit féremal for verkligt bruk.

Genom ett beslut av den 26 september 2014 upphdvde EUIPO:s annulleringsenhet Viridis rattigheter
avseende alla registrerade varor.

Viridis dverklagade annulleringsenhetens beslut till EUIPO:s 6verklagandendmnd den 6 november 2014
med stod av artiklarna 58—64 i férordning nr 207/20009.

Femte overklagandendmnden vid EUIPO (nedan kallad o6verklagandendmnden) avslog overklagandet
genom det omtvistade beslutet.

For det forsta fann 6verklagandendmnden att den bevisning som Viridis inkommit med inte var sadan
att den kunde visa att det ifragasatta varumdirket varit foremal for verkligt bruk i unionen med
avseende pa de varor som det avsag inom en period av fem ér i foljd fore ansokan om upphdvande.
Bevisningen hidnforde sig namligen till rent interna handlingar som roérde en klinisk provning. Dessa
dgde rum langt innan varan saluférdes och var inte foremal f6r ndgon konkurrens. Det dr inte fraga
om nagra handlingar som riktades utit i samband med saluféring av eller reklam fo6r varorna i fraga.
Det ror sig inte heller om en direkt forberedande atgérd eller en handling som hoérde samman med en
ndra forestdende lansering pa marknaden.

For det andra angav Overklagandendmnden, bland annat med hénvisning till definitionen av giltiga
skél enligt bestaimmelserna i TRIPs-avtalet, att genomforandet av en klinisk prévning i forevarande fall
inte i sig utgér nagot skil som ligger utanfor Viridis kontroll som motiverade att det ifragasatta
varumdrket inte anvdndes. En klinisk provnings varaktighet beror namligen pa de finansiella medel
som varumirkesinnehavaren beslutar att avsdtta. Den omstdndigheten faller inte inom kategorin
hinder som ligger utanfér varumirkesinnehavarens kontroll. Ansvaret for forfarandets varaktighet kan
endast anses ha overforts till en extern myndighet fran den tidpunkten da en officiell ansokan om att
slaippa ut varan pa marknaden har gjorts. Det skydd av EU-varumirken som faststills i férordning
nr 207/2009 framstar inte som nddvindigt innan en sadan officiell ansokan gjorts och om ett
lakemedelsforetag trots detta beslutar att lata registrera ett EU-varumirke flera ar innan en sadan
ansokan lamnas in, omfattas den kliniska provningens forsening av dess ansvar.

Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

Viridis ingav ett dverklagande, som inkom till tribunalens kansli den 30 maj 2016, genom vilket det
foretaget yrkade att det omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras, i den del som
overklagandendmnden genom detta beslut ogillade dess 6verklagande av annulleringsenhetens beslut
att upphéva dess réttigheter med avseende pa likemedel for behandling av multipel skleros.

Viridis aberopade tre grunder till stod for sitt 6verklagande. Den forsta grunden avsig asidosittande av

artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009, da 6verklagandendmnden felaktigt fann att de omstdndigheter
och bevis som lagts fram inte var tillrackliga for att visa att det ifragasatta varumérket varit foremal
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for verkligt bruk med avseende pa likemedel f6r behandling av multipel skleros. Den andra grunden
avsag ett asidosdttande av samma bestdmmelse, da Overklagandendmnden felaktigt angav att de
omsténdigheter och bevis som lagts fram inte var tillrackliga for att visa att det fanns en skilig grund
for att det inte gjorts verkligt bruk av varumirket med avseende pa samma likemedel. Viridis gjorde
genom sin tredje grund géllande att artikel 83 i forordning nr 207/2009, och sérskilt principen om
skydd for berittigade forvdntningar, hade dsidosatts.

Tribunalen ogillade dverklagandet sdvitt avser samtliga grunder och ogillade séledes 6verklagandet i
dess helhet.

Parternas yrkanden vid domstolen

Viridis har i sitt 6verklagande yrkat att domstolen ska
— upphéva den overklagade domen,

— aterforvisa malet till tribunalen, och

— forplikta EUIPO att ersitta rattegidngskostnaderna, alternativt, faststdlla att beslut om
riattegangskostnaderna ska ansta.

EUIPO har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta Viridis att ersdtta rattegangskostnaderna.
Hecht-Pharma har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta Viridis att ersdtta rittegangskostnaderna.

Provning av overklagandet

Viridis har aberopat tva grunder till stod for sitt 6verklagande. Den forsta grunden avser dsidosittande
av artikel 58.1 a i férordning 2017/1001, da tribunalen gjorde en felaktig beddomning nér den slog fast
att det ifragasatta varumairket inte hade varit foremal for verkligt bruk. Genom den andra grunden har
Viridis anfort att samma bestdmmelse asidosatts, da tribunalen gjorde en felaktig bedémning néir den
slog fast att det inte foreldg nagon skalig grund for att inte gora verkligt bruk av varumérket.

Inledande synpunkter

Det ska framhallas att Viridis och Hecht-Pharma i sina skrivelser har hénvisat till bestimmelserna i
forordning 2017/1001. Eftersom forordning nr 207/2009 é&r tillimplig pa forevarande fall och
artiklarna 18 och 58 i férordning 2017/1001 motsvarar artiklarna 15 och 51 i férordning nr 207/2009,
sasom framgér av punkterna 3 och 7 i forevarande dom, ska emellertid de hanvisningar som parterna
gjort till forstndmnda artiklar anses ha gjorts till sistndmnda artiklar.

Vidare innebér de tva grunderna for overklagandet som i huvudsak avser asidoséttande av artikel 51.1 a

i forordning nr 207/2009, sasom generaladvokaten har papekat i punkterna 32 och 33 i sitt forslag till
avgorande, att det vicks fragor om tolkningen av begreppen “verkligt bruk” och "skilig grund for att
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varumadrket inte anvints” i den mening som avses i féorordning nr 207/2009. Till {6ljd harav, och i
motsats till vad Hecht-Pharma har gjort géllande, kan dessa grunder, som inte syftar till att det ska
goras en ny bedomning av omstdndigheter och forhallanden i férevarande fall, upptas till sakprovning.

Den forsta grunden

Parternas argument

Viridis har genom sin forsta grund i huvudsak gjort géllande att tribunalen asidosatte artikel 51.1 a i
férordning nr 207/2009 genom att gora sig skyldig till felaktig rattstillimpning i tva avseenden
betriffande bedomningen av om det gjorts verkligt bruk av det ifragasatta varumarket.

For det forsta har Viridis kritiserat tribunalens slutsatser i punkt 36 i den 6verklagade domen, i vilken
tribunalen angav att ett varumairke for ett likemedel endast kan vara foremal for verkligt bruk nar ett
godkidnnande for forsdljning har beviljats for det lakemedlet.

Enligt Viridis grundas denna princip pa en restriktiv tolkning av begreppet "verkligt bruk”, vilken inte
ar motiverad, eftersom den anvdndning som tribunalen beaktade vid sin bedémning i forevarande fall
inte var rattsstridig.

Viridis har gjort géllande att denna tolkning dven strider mot domstolens och tribunalens praxis. Enligt
ndmnda praxis ska fragan om det foreligger verkligt bruk avgoras fran fall till fall. En anvéndning, dven
om den dr minimal, och en forsiljning till en enda kund kan anses vara tillrackligt nér dessa handlingar
ar kommersiellt motiverade. En anvindning som riktas utat &r inte nodvédndigtvis riktad mot
slutkonsumenterna.

Dirav foljer att det inte kan uteslutas att det foreligger verkligt bruk av det skilet att varan i fraga
varken kan saluforas eller vara foremal for reklam riktad till allménheten.

Det bor tvirtom tas hansyn till lakemedelsindustrins intressen och anses att réttsenlig anvandning av
varumirket, sdsom Viridis anvdndning i samband med den kliniska provningen i fraga, kan anses
innebdra att det foreligger verkligt bruk nédr anvidndningen visar sig vara tillracklig vid en beddmning i
det enskilda fallet. Den femarsperiod som avses i artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 é&r inte
tillracklig med avseende pa likemedelssektorns sirdrag med beaktande av den begriansade malgruppen
och det begransade antalet deltagare i kliniska prévningar.

For det andra har Viridis bestritt tribunalens konstaterande i punkt 39 forsta meningen i den
overklagade domen att anvdndningen av det ifrdgasatta varumirket i samband med en klinisk
provning med avseende pa tredje part inte kan likstéllas med utsldppande pa marknaden eller med en
direkt forberedande atgérd, eftersom det dr fraga om internt bruk.

Enligt Viridis gjorde tribunalen en felaktig beddmning av réttspraxis, enligt vilken verkligt bruk kan
foreligga sa snart som saluforing forbereds och ar ndra forestdende, ndr den slog fast att anvindning
av ett varumdrke i samband med en klinisk prévning utgdr internt bruk och genom att utesluta att
sadant bruk skulle kunna utgora verkligt bruk. Denna réttspraxis gor det mojligt att sla fast att det
kan vara fraga om verkligt bruk dven om det inte beror ett stort antal personer.

Viridis har tillagt att kravet pa anvindning av ett registrerat varumairke inte &r ett &ndamal i sig och att
kravet pa anvidndning har till syfte att registret for icke anvinda varumérken inte ska belastas.
Begreppet "bruk” bor darfor ges en relativt vid tolkning, vilket foljer av den omstdndigheten att det
enligt artikel 15.1 andra stycket a i forordning nr 207/2009 och i skil 25 i foérordning 2017/1001
medges att varumaérket anvéinds i en form som skiljer sig fran den form i vilken det registrerades.
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EUIPO och, i andra hand, Hecht-Pharma, har bestritt att 6verklagandet kan bifallas pa den forsta
grunden.

Domstolens bedomning

Viridis har genom den forsta grunden anfort att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillaimpning vid sin bedomning av om det gjorts verkligt bruk av det ifrdgasatta varumarket. Enligt
Viridis gjorde tribunalen fel ndr den i punkt 36 i den dverklagade domen for det forsta slog fast att
anviandning av ett varumdrke for att bibehalla rattigheterna endast kan anses foreligga om ett
godkdnnande for forsdljning har beviljats for detta likemedel och den gjorde vidare fel ndr den i
punkt 39 i den domen uteslot att en anvindning av varumérket i samband med en klinisk prévning
skulle kunna anses utgora verkligt bruk.

Enligt fast réttspraxis ar kravet pa verkligt bruk i den mening som avses i artikel 51.1 a i férordning
nr 207/2009 uppfyllt nir ett varumairke anvidnds i enlighet med dess grundliaggande funktion, som &ar
att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjanster for vilka det har registrerats i syfte att
skapa eller bibehalla avsiattningsmojligheter for dessa varor och tjénster. Detta krav ér inte uppfyllt nar
varumirket anvinds pa ett fiktivt sdtt som enbart har till syfte att bibehalla réitten till varumérket (dom
av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43, och dom av den 8 juni 2017, W. F.
Gozze Frottierweberei och Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkt 37 och dir angiven réttspraxis).

Ett "verkligt bruk” av varumarket forutsatter saledes att detta anvands pa marknaden for de varor eller
tjanster som skyddas av varumairket och inte endast internt i det berorda foretaget. Anviandningen av
varumirket maste avse varor och tjanster som redan salufors eller som kommer att salufoéras inom en
nédra framtid och vars saluforing foretaget har forberett for att vinna kunder, sérskilt i samband med
reklamkampanjer (se, for ett liknande resonemang, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01,
EU:C:2003:145, punkt 37).

Déremot kan anbringandet av ett varumérke pa varor som inte distribueras i syfte att fora ut dem pa
marknaden for de varor som omfattas av varumairkesregistreringen inte anses utgora verkligt bruk av
detta varumairke. Ett sadant anbringande bidrar varken till att skapa avsidttningsmojligheter fér dem
eller till att sdrskilja dem, i konsumenternas intresse, fran andra foretags varor (se, for ett liknande
resonemang se dom av den 15 januari 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, punkt 21).

Bedomningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumaérket ska goras pa grundval av samtliga
omstiandigheter och forhallanden som kan styrka att mérket faktiskt utnyttjats kommersiellt. Sddana
omstdndigheter dr i synnerhet anvindning som anses motiverad i den aktuella branschen for att
bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor och tjanster som skyddas av varumaérket, dessa
varors eller tjansters art, de sdrskilda forhallandena pa marknaden samt i vilken omfattning och hur
ofta varumirket har anviants (dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43,
och dom av den 31 januari 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, punkt 83).

I forevarande fall konstaterade tribunalen, i punkt 36 i den 6verklagade domen, att den bevisning som
Viridis lade fram for EUIPO i syfte att visa att det gjorts verkligt bruk av det ifrdgasatta varumairket,
vilken det hénvisas till i punkt 35 i forevarande dom, gor det mojligt att konstatera att Viridis hade
vidtagit forberedande atgirder, som bestod i genomforande av ett forfarande for klinisk prévning i
syfte att lamna in en ans6kan om godkénnande for forséljning, och &ven att det foretaget hade vidtagit
vissa reklamatgédrder som hade samband med ndmnda kliniska provning.
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I punkt 36 i den 6verklagade domen angav tribunalen dven att “endast erhéllande av godkénnande for
forsdljning av de behoriga myndigheterna var sadant att det skulle mojliggora en anvindning av
varumirket som é&r riktad till allménheten”, eftersom lagstiftningen om lakemedel innehéller ett
forbud mot reklam for likemedel som &nnu inte omfattas av ett godkdnnande for forsiljning och
saledes varje form av kommunikation som syftar till att erhalla eller bibehélla en marknadsandel.

Tribunalen tillade i punkterna 37 och 38 i den 6verklagade domen att det visserligen ar mojligt att gora
verkligt bruk av ett varumirke fore saluféringen av de varor som varumirket anger. Detta giller
emellertid endast under forutsittning att saluféringen &r néra forestdende. I forevarande fall har
Viridis dock inte visat att saluféringen av ett likemedel for behandling av multipel skleros som det
ifragasatta varumairket anger var ndra forestaende. Viridis har ndmligen inte inkommit med nagon
bevisning som visar att den kliniska provningen var néra att slutforas.

Slutligen, i punkt 39 i den 6verklagade domen, bemétte tribunalen vissa av Viridis argument och gjorde
en bedomning av de konkreta omstandigheterna med avseende pa anvdndningen av det ifragasatta
varumirket inom ramen for den kliniska provningen i fraga. Tribunalen konstaterade hirvidlag i
huvudsak att denna anvindning utgjorde internt bruk och att det inte hade visats att dess omfattning
var betydande inom lakemedelssektorn.

For det forsta framgéar det av de Overviganden som tribunalen gjorde i den 6verklagade domen att
tribunalen, i enlighet med den réttspraxis som det erinrats om i punkterna 38—41 i férevarande dom,
gjorde en bedomning i det enskilda fallet av alla faktiska omstandigheter och forhéllanden som ror
just forevarande fall for att avgdra om den anvdndning som Viridis gjort géllande ar av sddan art att
den aterspeglar en anvindning av det ifragasatta varumairket som dr forenlig med dess funktion att
ange de berdrda varornas ursprung och dess kommersiella existensberdttigande, ndmligen att skapa
eller bibehalla avsittningsmojligheter for de varor for vilka det har registrerats.

Vad betriffar Viridis argument att tribunalen i punkt 36 i den 6verklagade domen faststéllde principen
att det endast kan anses ha gjorts verkligt bruk av ett varumirke som registrerats med avseende pa
ldkemedel nér ett godkdnnande for forséljning har beviljats for det likemedlet, framhaller domstolen
att tribunalen begriansade sig, i samband med sin bedomning i det enskilda fallet, till att dra slutsatser
av sitt konstaterande att ett likemedel som &dnnu inte godkints for utslippande pa marknaden i
enlighet med tillimplig lagstiftning inte ens kan vara féremal for reklam som syftar till att erhalla eller
bibehélla en marknadsandel. Det dr sdledes inte mojligt att anvdnda ett varuméirke som anger ett
sadant likemedel p&d den berorda marknaden, i strid med den réttspraxis som det hénvisas till i
punkt 39 i forevarande dom.

Det ska tillaggas att den omsténdigheten, under forutséttning att den faststdlls vara riktig, att den
anviandning som Viridis har gjort gillande, i enlighet med vad det foretaget har péstatt, var forenlig
med tillimplig lagstiftning &r inte tillrdcklig for att faststélla att det dr fraga om verkligt bruk i den
mening som avses i artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009. Det ska namligen goras en bedomning av
denna anvidndning i det enskilda fallet mot bakgrund av alla faktiska omstdndigheter och forhallanden
som ror just det fallet och bedomningen kan inte uteslutande vara beroende av om anvindningen é&r
rattsenlig eller inte. I forevarande fall var det emellertid inte fraga om anvidndning pa marknaden for
de varor som skyddas av det ifragasatta varumarket.

Eftersom Viridis har framfort argumentet att den femarsperiod som avses i artikel 51.1 a i férordning
nr 207/2009 inte é&r tillrdcklig for likemedelssektorn, framhaller domstolen, i likhet med vad
generaladvokaten har péapekat i punkt 45 i sitt forslag till avgorande, att denna period éar tillamplig
oberoende av vilken ekonomisk sektor varorna eller tjansterna for vilka varumirket i fraga é&r
registrerat omfattas av. Detta argument é&r saledes verkningslost.
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For det andra angav tribunalen med avseende pa vissa argument som Viridis framfort, i punkt 39 i den
overklagade domen som avses i punkt 45 i forevarande dom, att anvidndningen av det ifragasatta
varumérket i samband med en klinisk provning inte kan likstillas med utsléppande pa marknaden
eller med en direkt forberedande atgird. Sadan anvandning ska i stillet anses utgora internt bruk d&
den sker utom all konkurrens, i en begridnsad krets av personer, och utan att syftet dr att forsoka
erhalla eller bibehalla marknadsandelar.

Hirigenom asidosatte tribunalen inte den réttspraxis som det hdnvisats till i punkt 39 i forevarande
dom och vilken &beropats av Viridis, enligt vilken det kan anses ha gjorts verkligt bruk av ett
EU-varumairke nér de angivna varorna dnnu inte har saluforts. Tvdrtom erinrade tribunalen med ritta,
i punkt 37 i den overklagade domen, om att verkligt bruk endast kan konstateras foreligga under
forutsattning att saluféringen av varorna i fraga ar nira forestiende och slog i punkterna 38 och 39 i
den domen fast att Viridis inte hade lagt fram nagon bevisning for att det forholl sig pa det sittet i
férevarande fall.

Tribunalen prévade, i enlighet med domstolens praxis, om det kunde anses foreligga verkligt bruk,
genom att bedéoma om den péstddda anvindningen gjorts i forhallande till tredje part och om
anviandningen var tillrackligt omfattande med beaktande av sérdragen for lakemedelssektorn.

Mot bakgrund av den réttspraxis som det hédnvisas till i punkterna 38—41 i forevarande dom och sasom
generaladvokaten papekade i punkterna 57, 59 och 61-63 i sitt forslag till avgorande, finner domstolen
att eftersom det endast kan faststillas att det har gjorts verkligt bruk av ett EU-varumirke med
beaktande av anvdndning som skett fore saluforingen av de angivna varorna eller tjansterna under
forutsattning att saluféringen dr ndra forestdende, ska anvindning som kan anses visa att det
foreligger verkligt bruk riktas utat och maste fa verkningar for den framtida omsittningskretsen for
dessa varor och tjdnster, och si dven under ett sadant skede som foregar saluféringen.

I motsats till vad Viridis har gjort géllande gar det inte att av artikel 15.1 andra stycket a i férordning
nr 207/2009 utldsa att det finns mojlighet att gora en vidare tolkning av begreppet "verkligt bruk”.

Enligt sistndmnda bestdmmelse ska ndamligen bruk av varumaérket i en form som skiljer sig fran den
form for vilken det registrerats anses utgora verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15.1 forsta
stycket i forordning nr 207/2009 under forutsittning att detta inte fordndrar de sidrskiljande
egenskaperna hos varumirket s som det registrerats (dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus,
C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 65).

Den omstdndigheten att det enligt artikel 15.1 andra stycket a i forordning nr 207/2009 inte krévs att
det foreligger nagon strikt overensstimmelse mellan den form som anvéinds i handeln och den form
for vilken varumairket har registrerats har till syfte att innehavaren av det sistndmnda varumarket ska
kunna variera kédnnetecknet niar denne utnyttjar det kommersiellt for att battre kunna anpassa det till
de krav som uppkommer vid saluféringen och i samband med reklam for de ifragavarande varorna
eller tjansterna, under forutsittning att dess sirskiljningsforméga inte forindras (dom av den
11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 66).

Aven om artikel 15.1 andra stycket a i forordning nr 207/2009 siledes medger en viss grad av
flexibilitet ndr det géller formen for anviandningen av ett EU-varumairke, kvarstar det faktum att den
bestimmelsen inte har nagon betydelse for bedomningen av om anvindningen kan anses utgdra
verkligt bruk. Den bedémningen ska ske i enlighet med de kriterier som faststdllts i den rattspraxis
som angetts i punkterna 38—41 i forevarande dom.

Hirav foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pa den forsta grunden, vilken delvis saknar verkan
och delvis ska underkénnas.
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Den andra grunden

Parternas argument

Viridis har genom sin andra grund i huvudsak gjort géllande att tribunalen asidosatte artikel 51.1 a i
forordning nr 207/2009 genom att utesluta mojligheten att det foreligger en skilig grund for att det
ifragasatta varumairket inte anvénts.

Tribunalen fann, vid sin bedomning av om det foreldg skalig grund for att det ifrdgasatta varumérket
inte anvénts, att Viridis gjorde fel nir det registrerade ndmnda varumadrke i fortid. Tribunalen uteslot
darfor mojligheten att det kunde anses foreligga skilig grund for att det ifragasatta varumaérket inte
anvénts i en situation dar varumérket anvénds i samband med en klinisk prévning i syfte att forbereda
en ansokan om ett godkdnnande for forséljning enligt lakemedelslagstiftningen, nér ansékan som ror
ndmnda kliniska provning lamnas in langt efter det att varumarket registrerats, eller nir de finansiella
medel som avsatts inte var tillrackliga for att avsluta den kliniska provningen sa snabbt som mojligt.

Viridis anser for det forsta att tribunalen, genom att framhalla den tid som forflutit, orsakade att den
tidsfrist pa fem ar som avses i artikel 15.1 forsta stycket och artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009
forlorade sin betydelse. Ett varumairke for ett likemedel med avseende pa vilket ndamnda tidsfrist &r pa
védg att 1opa ut eller som redan har 16pt ut skulle i sjdlva verket bli oanvindbart, eftersom endast
inldmnandet av en ansokan om godkdnnande for forsiljning skulle utgora en skilig grund for att det
inte anvdnds. Enligt Viridis dr den tidsfrist pa tre manader som foreskrivs i artikel 51.1 a in fine i
forordning nr 207/2009 inte tillracklig i detta avseende da den inte gor det mdijligt att slutfora en
klinisk prévning.

For det andra menar Viridis att, i den man som de finansiella medel som avsatts beaktades, innebar
tribunalens synsitt att finansiellt solida foretag skulle ha lattare att skydda sina investeringar pa
dndamalsenligt sdtt genom &beropande av varumdrkesritten dn ekonomiskt svagare foretag. I alla
hindelser kan inte tribunalen, enligt Viridis, grunda sitt resonemang pa det teoretiska antagandet att
extra investeringar skulle ha gjort det mojligt att genomfora den i det aktuella fallet berorda kliniska
provningen snabbare.

EUIPO och, i andra hand Hecht-Pharma, anser att overklagandet inte kan bifallas pa den andra
grunden.

Domstolens bedomning

Viridis har genom sin andra grund i huvudsak gjort géllande att tribunalen asidosatte artikel 51.1 a i
forordning nr 207/2009 genom att utesluta mojligheten att genomférandet av en klinisk provning
kunde utgora en skilig grund for att det ifragasatta varumairket inte anvénts.

Domstolen erinrar om att enligt artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 kan en skilig grund for att
varumérket inte anvants utgora hinder for att ett EU-varumirke upphédvs pa grund av att det inte varit
i verkligt bruk pa de villkor som anges i den bestimmelsen.

Enligt domstolens praxis dr det endast hinder som har ett sadant tillrackligt direkt samband med ett
varumirke att det medfor att det dr omojligt eller orimligt att anvinda varumirket och som ligger
utanfor varumadrkesinnehavarens kontroll som kan utgora skilig grund for att varumairket inte
anvénts. Det ska goras en bedomning i det enskilda fallet av om en dndring i foretagets strategi for att
kringga hindret innebér att det &r orimligt att anvinda varumérket (dom av den 14 juni 2007, Haupl,
C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 54, och dom av den 17 mars 2016, Naazneen
Investments/harmoniseringskontoret, C-252/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:178, punkt 96).
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Det bor dessutom noteras att det i artikel 19.1 i TRIPs-avtalet, i vilket unionen &r part och som
domstolen har beaktat i den praxis som anges i foregdende punkt, bland exemplen av giltiga skal for
att inte anvédnda ett varumarke, anges statliga krav betrédffande de varor eller tjanster som skyddas av
varumarket.

I forevarande fall dr det med tillimpning av denna réttspraxis, vilken det i huvudsak har erinrats om i
punkt 53 i den overklagade domen, som tribunalen i punkt 61 i nimnda dom slog fast att &ven om en
klinisk provning kan utgora en skilig grund till att ett varumirke inte har anvéints, har Viridis
inflytande over de handlingar och héndelser som det foretaget har aberopat i forevarande fall och som
tribunalen tog stéllning till i punkterna 55-60 i namnda dom, och de omfattas av dess ansvarsomrade.
Det kan saledes inte anses vara fraga om hinder som ligger utanfér Viridis kontroll.

Det framgar i huvudsak av punkterna 55-60 i den 6verklagade domen att tribunalen for det forsta fann
att Viridis hade gjort ett eget val och att det inte var en juridisk skyldighet att ansoka om registrering
av det ifragasatta varumairket frdn och med ar 2003, da det foreldg betydande osdkerhet bade med
avseende pa tidpunkten och pa mojligheten att saluféra den angivna varan under detta varumdrke,
eftersom varan da genomgick en klinisk provning. For det andra tog tribunalen hdnsyn till den
omstdndigheten att de pastadda svarigheterna under den kliniska provningen i fraga, vars
slutforandetidpunkt for ovrigt var oséker, hdanforde sig till otillriackliga investeringar som godkints av
Viridis med beaktande av den berorda sektorns sardrag. For det tredje framholl tribunalen att Viridis
ansokan om en Kklinisk provning dgde rum mer dn tre ar efter registreringen av det ifragasatta
varumarket.

Tvartemot vad Viridis har antytt inom ramen for forevarande oOverklagande, har tribunalen inte
uteslutit mojligheten att en klinisk provning kan utgora en skilig grund for att ett varumérke inte
anvants. Tribunalen har tvirtom tillimpat domstolens praxis, som det hénvisas till i punkt 66 i
forevarande dom, genom att gora en bedomning i det enskilda fallet av de omstédndigheter som
aberopats vid den.

Tribunalen gjorde inte heller sig skyldig till felaktig rattstillimpning ndr den fann att den tid som
forflutit mellan & ena sidan tidpunkten for ansokan och for registrering av det ifragasatta varumarket
och & andra sidan tidpunkten for inledandet av den kliniska prévningen, prévningens varaktighet och
de finansiella medel som avsatts for att provningen skulle kunna genomféras snabbt, i princip, faller
inom varumirkesinnehavarens ansvarsomrade och darfor inte kan anses utgora hinder som ligger
utanfor varumairkesinnehavarens kontroll.

I motsats till vad Viridis har anfort innebdr inte heller tribunalens synsétt att den tidsfrist pa fem ar
som avses i artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 forlorar sin betydelse. Forekomsten av denna
tidsfrist innebdr inte att innehavaren av varumirket i fraga inte i god tid maste slutféra alla
nodvandiga forberedelser i syfte att kunna gora verkligt bruk av det varumarket nédr denna tidsfrist har
lopt ut.

Det framgar ndmligen av skal 10 i forordning (EG) nr 207/2009 att det skulle strida mot systematiken i
artikel 51.1 a i ndimnda forordning att gora en alltfor vid tolkning av begreppet "skilig grund for att
varumirket inte anvénts” (se, analogt, dom av den 14 juni 2007, Héaupl, C-246/05, EU:C:2007:340,
punkt 51).

Av det anforda foljer att overklagandet inte kan vinna bifall pd den andra grunden och att
overklagandet saledes ska ogillas i sin helhet.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i réttegangsreglerna ska domstolen besluta om rittegdngskostnaderna nér
overklagandet ogillas. I artikel 138.1 i rattegangsreglerna, vilken enligt artikel 184.1 ar tillimplig i mal
om oOverklagande, foreskrivs att tappande part ska forpliktas att ersdtta rittegangskostnaderna, om
detta har yrkats.

EUIPO och Hecht-Pharma har yrkat att Viridis ska forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna.
Eftersom Viridis har tappat malet, ska det foretaget bédra sina rdttegdngskostnader och ersitta de
kostnader som uppkommit for EUIPO och Hecht-Pharma.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) f6ljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Viridis Pharmaceutical Ltd ska bira sina rittegangskostnader och ersitta kostnader som

uppkommit for Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) och Hecht-Pharma
GmbH.

Underskrifter
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