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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksés jaosto)

8 pdivdand marraskuuta 2018*

Euroopan unionin tavaramerkki — Menettimismenettely — EU-sanamerkki Spinning —
Tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asiassa T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., kotipaikka Los Angeles, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja
J. Steinberg,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehendin D. Walicka,
vastaajana,
jossa toisena osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa kdydyssda menettelyssd oli ja viliintulijana
unionin yleisessd tuomioistuimessa on, aikaisemmalta nimeltddn Aerospinning Master Franchising,

Ltd., s.r.o0.,

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., kotipaikka Praha (T$ekin tasavalta), edustajanaan asianajaja
K. Labalestra,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 21.7.2016 tekemésta
paatoksestd (asia R 2375/2014-5), joka koskee Aerospinning Master Franchisingin ja Mad Dogg
Athleticsin vilistd menettdmismenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksas jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekd tuomarit K. Kowalik-Banczyk
ja C. Mac Eochaidh (esittelevd tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.10.2016 jédtetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2017 jatetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.3.2017 jétetyn véliintulijan vastineen,

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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ottaen huomioon 15.3.2018 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja Mad Dogg Athletics, Inc. teki 1.4.1996 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO)
sanamerkin Spinning (jaljempdnd riidanalainen tavaramerkki) rekisterdintihakemuksen yhteison
tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, (korvattu Euroopan unionin tavaramerkista 26.2.2009 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja
puolestaan korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

Riidanalainen tavaramerkki rekisteréitiin  3.4.2000 tavaroiden ja palvelujen kansainvilisestd
luokituksesta tavaramerkkien rekisteroimista varten 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena
kuin se on korjattuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen luokkiin 9, 28 ja 41 kuuluvia sellaisia
tavaroita ja palveluja varten, jotka vastaavat nédiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Audio- ja videokasetit”
— luokka 28: "Kuntoiluvilineet”
— luokka 41: "Liikuntapalvelut”.

Viliintulijana oleva Aerospinning Master Franchising, s.r.o. teki 8.2.2012 riidanalaisen tavaramerkin
osittaista menettamistd koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaisesti. Tama
vaatimus koski luokkaan 28 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 kuuluvia palveluja.

Mitédttomyysosasto julisti 21.7.2014 kantajan oikeudet kokonaisuudessaan menetetyiksi.
Kantaja teki 12.9.2014 mitattomyysosaston péadtoksestd valituksen EUIPO:ssa.

EUIPO:n viides valituslautakunta kumosi 21.7.2016 tekemélldan paatokselld (jaljempand riidanalainen
pédtos) osittain mitdttomyysosaston péaédtoksen siltd osin kuin se koski luokkaan 9 kuuluvia tavaroita,
vaikka viliintulijan tekemd tavaramerkin osittaista menettimistd koskeva vaatimus ei kohdistunut
ndihin tavaroihin. Valitus hyldttiin muilta osin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
b alakohdan perusteella. Ensinnédkin valituslautakunta totesi tdlta osin riidanalaisen paétoksen
23-27 kohdassa, ettd menettdmisperusteet oli arvioitava menettimisvaatimuksen jattamispdivana.
Toiseksi se katsoi riidanalaisen pédtoksen 28-33 kohdassa, ettd tarkasteltaessa viitettd riidanalaisen
tavaramerkin muuttumisesta kyseessd olevista tavaroista ja palveluista yleisesti kdytetyksi nimitykseksi
oli otettava huomioon tsekkildisten loppukayttdjien késitys. Siksi se kieltdytyi tutkimasta kantajan
esittimid pdinvastaisia todisteita, jotka koskivat sen toimia tavaramerkkinsd puolustamiseksi muissa
jasenvaltioissa kuin Tsekin tasavallassa. Kolmanneksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen péaiatoksen
34-47 kohdassa menettelyn kuluessa esitettyjen todisteiden osoittavan, ettd ilmauksesta “spinning” oli
tullut TsSekin tasavallassa tietyn tyyppisistd liikuntapalveluista ja téssd liikuntaharjoittelussa
kaytettavistd kuntoiluvilineistd yleisesti kdytetty nimitys. Neljanneksi se katsoi riidanalaisen paatoksen
48-56 kohdassa sen, ettd riidanalaisesta tavaramerkistd oli tullut yleisesti kéytetty nimitys, johtuvan
kantajan riittdmattomistd toimista tavaramerkkinsd suojaamiseksi TSekin tasavallassa. Viidenneksi se
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katsoi riidanalaisen paitoksen 57-61 kohdassa, ettdi useat Urad pramyslového vlastnictvin
(Teollisoikeusvirasto, Tsekin tasavalta) paatokset ja tSekkildisten tuomioistuinten tuomiot vahvistivat
sen, ettei kantaja ollut osoittanut riittdvdd tarkkaavaisuutta eikd pyrkinyt kohtuullisin toimin
suojaamaan tavaramerkkiddn Tsekin tasavallassa.

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p&aatoksen siltd osin kuin siind todetaan menetetyksi riidanalainen
tavaramerkki luokkaan 28 “kuntoiluvilineet” kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 “liikuntapalvelut”
kuuluvia palveluita varten

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Qikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi lahinnd kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmaéisen mukaan
asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, toisen mukaan Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja kolmannen mukaan perusoikeuskirjan
41 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on rikottu.

Ensimmaisessd kanneperusteessa tukeudutaan ldhinnd neljdén viitteeseen, joista ensimmadinen koskee
menettdmisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen ajankohdan osalta, toinen
menettdmisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen alueen osalta ja kolmas
menettimisperusteen arvioinnissa huomioon otettavan merkityksellisen kohderyhmén osalta tehtyja
oikeudellisia virheitd ja neljas todisteiden virheellistd arviointia.

Ensimmdisen kanneperusteen ensimmdinen vdite, joka koskee menettimisperusteen arvioinmnissa
huomioon otettavan merkityksellisen ajankohdan osalta tehtyd oikeudellista virhettd

Kantaja vaittaa lahinna, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, ettd menettdmisperusteen arvioinnin
kannalta merkityksellinen ajankohta oli se pdivé, jolloin viliintulija teki riidanalaisen tavaramerkin
menettdmisvaatimuksen. Kantajan mielestd merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko
riidanalaisesta tavaramerkistd tullut yleisesti kéytetty nimitys, ei ole menettimisvaatimuksen vaan
taimén vaatimuksen johdosta tehdyn lainvoimaisen péiatoksen tekoajankohta. Kantajan mukaan
menettdmisperusteen on oltava olemassa vield ajankohtana, jolloin tavaramerkin menetetyksi
julistamista koskeva pédtos tehdédan.
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EUIPO ja viliintulija kiistavat ndima perustelut.

Taltd osin on ensinnékin todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut
asetuksen 2017/1001 62 artiklan 1 kohta) saddetdin seuraavaa:

"EU-tavaramerkilld ei katsota olleen, menettimisvaatimuksen tai vastakanteen tekemispéivastd alkaen,
tassd asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltd osin, kuin haltijan on julistettu menettineen
oikeutensa. Padtoksessd voidaan toisen osapuolen pyynnostd vahvistaa aikaisempi pdivéd, jona jokin
menettdmisperuste on ilmennyt.”

Valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen péiatoksen 24 kohdassa, ettd silloin, kun
EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi, sen menettiminen tulee voimaan menettdmisvaatimuksen
tekopdivastd lahtien tai toisen osapuolen pyynnostéd siitd aikaisemmasta péivastd lahtien, jona jokin
menettimisperuste on ilmennyt.

Sitd vastoin on todettava, ettd Euroopan unionin lainsdatdjain mukaan tavaramerkin menettimisen
vaikutukset eivit voi alkaa menettdmisvaatimuksen tekopiivén jélkeisestd pdivasta.

Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan sanamuodosta siis ilmenee, ettd menettaimispaatoksen
on perustuttava johonkin asetuksen N:o 207/2009 51 artiklassa tarkoitetuista syisté, joka on olemassa
viimeistddn menettimisvaatimuksen tekopdivdnd. Nédin ollen — ja toisin kuin kantaja vaittdd — téstd
sadnnoksestd on pdadteltdvissd, ettd menettdimisperusteen olemassaolo on tutkittava viimeistadn
kyseisend pdivdand olemassa olevan tosiasiallisen ja oikeudellisen asiayhteyden mukaisesti.

Toiseksi jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lahentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmaiisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12 artiklan 1 kohdan ja asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta), joiden sanamuoto on sama, osalta on jo katsottu, ettd
kun on kyse tavaramerkin menettimisestd sen takia, ettd merkki ei ollut tosiasiallisessa kaytossd, vain
menettimisvaatimuksen tekemistd edeltdvit seikat on otettava huomioon, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta sellaisten menettdmistd koskevan vaatimuksen tekemisen jdlkeen mahdollisesti
tapahtuneiden seikkojen huomioon ottamista, joilla voidaan varmistua tavaramerkin kayton
laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja tavaramerkin haltijan todellisista aikomuksista sen
kuluessa tai arvioida nditd paremmin (méédrdays 27.1.2004, La Mer Technology, C-259/02,
EU:C:2004:50, 29-33 kohta ja tuomio 2.2.2016, Benelli Q. J. v. SMHV — Demharter (MOTOBI B
PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, 87 kohta).

Ensinnédkin — ja toisin kuin kantaja vdittdd — titd oikeuskaytdntod, joka liittyy tavaramerkin haltijan
oikeuksien menettdmiseen silld perusteella, ettei kyseinen tavaramerkki ollut tosiasiallisessa kaytossd,
voidaan soveltaa soveltuvin osin tutkittaessa tavaramerkin menettimisvaatimusta, joka perustuu
tavaramerkin muuttumiseen elinkeinotoiminnassa tavarasta tai palvelusta yleisesti kaytetyksi
nimitykseksi. Tdma ratkaisu on tarpeen, koska asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa
mainittua sddntod sovelletaan riippumatta siitd, mikd saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista menettimisperusteista on kyseessa.

Toiseksi asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd vastoin edelld 18 kohdassa mainitussa oikeuskdytdnnossa
asetettuja vaatimuksia kantaja ei menettimisvaatimuksen tekemisen jilkeen tapahtuneita seikkoja
esittdessddn pyri varmistumaan kyseisend pdivdand vallinneista tai sitd edeltdneistd olosuhteista tai
arvioimaan niitd paremmin. Sen tarkoituksena on péinvastoin sdilyttaa itsellidn mahdollisuus osoittaa,
ettd menettdmisperuste ei voi endd olla olemassa menettimisvaatimuksen jittamisen jilkeen. Kantajan
perusteluiden hyviksyminen tarkoittaisi asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan sanamuodon
sivuuttamista, koska tédssd sddnnoksessa ei sdddetd tallaisesta tilanteesta.
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Kolmanneksi kantaja viittdsd, ettd tavaramerkin haltijan menettdmishakemuksen jéttamisen jilkeen
toteuttamat toimenpiteet on otettava huomioon siltd osin kuin ndmé toimenpiteet ovat muuttaneet
merkityksellisen kohderyhmian kasitysta. Tallaisessa tapauksessa merkityksellinen kohderyhma pitaa
riidanalaista tavaramerkkia yleisesti kéytettyna nimityksend menettdmisvaatimuksen
jattamisajankohtana, mutta tavaramerkki on sen jilkeen menettinyt yleisen luonteensa, ja kyseinen
kohderyhma pitéa sitd uudelleen tavaramerkkind menettdmispéaédtoksen tekoajankohtana.

Vaikka hyviksyttiisiin téllainen kasityksen muuttumisen mahdollisuus, se ei voi olla esteend asetuksen
N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa mainitulle sddnnolle, jossa vaaditaan tutkimaan
menettimisperusteen olemassaolo viimeistddn menettdmisvaatimuksen tekemispdivind olemassa
olevan tosiasiallisen ja oikeudellisen asiayhteyden mukaisesti. Jos tdméd kasityksen muuttuminen
osoitettaisiin toteen ndytetyksi, kantajan olisi joka tapauksessa mahdollista pyytdia EUIPO:ta
rekister6imdan sen tavaramerkki uudelleen.

Kantaja vaittdaa viimeiseksi kannekirjelmdn 8 kohdassa, etti silld on kaikissa menettelyn vaiheissa, jotka
edeltavat EUIPO:n pédtoksen tuloa lainvoimaiseksi, oikeus toimittaa menettimisvaatimuksen jalkeen
toteutettuihin toimenpiteisiin ja toimiin liittyvid todisteita selittddkseen vyleisolle, ettd sanamerkki
Spinning on luonteeltaan tavaramerkki, tai suojatakseen tdmén tavaramerkin.

Myoskéadn tdma viite ei voi menestya.

Ensinnédkin tdmé vdite on ristiriidassa sen kannekirjelmdn 7 kohdassa esitetyn toteamuksen kanssa,
jossa viitataan implisiittisesti asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan (josta on tullut asetuksen
2017/1001 95 artiklan 2 kohta) ja jonka mukaan osapuolet voivat esittdd todisteita vain EUIPO:n
huomautusten esittdmiselle asettamien maérdaikojen puitteissa.

Toiseksi ne todisteet, joita ei ole esitetty EUIPO:n asettamassa maddrdajassa vaan myohemmaéssa
vaiheessa, voidaan ottaa huomioon asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla vain
mainitussa madrdajassa esitettyjen todisteiden tdydentdmiseksi (ks. vastaavasti tuomio 18.7.2013, New
Yorker SHK Jeans v. SMHV, C-621/11 P, EU:C:2013:484, 30 kohta ja tuomio 26.9.2013, Centrotherm
Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, 113 ja 114
kohta). Vaikka téssd sdannoksessd hyviksytddn ndin ollen myohéssd esitettyjen mutta tdydentédvien
todisteiden huomioon ottaminen, se ei kuitenkaan oikeuta valituslautakuntaa laajentamaan
harkintavaltaansa uusiin todisteisiin (ks. vastaavasti tuomio 21.7.2016, EUIPO v. Grau Ferrer,
C-597/14 P, EU:C:2016:579, 25-27 kohta).

Tamédn oikeuskdytinnon, jonka mukaan todisteita voidaan tietyin edellytyksin esittdd myohésss,
soveltaminen ei kuitenkaan voi johtaa siihen, ettd jitetddn huomiotta asetuksen
N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan sanamuoto ja tehokas vaikutus. Myohdssd esitetyt todisteet,
erityisesti jos ne liittyvat menettimisvaatimuksen tekemispéivan jélkeisiin tosiseikkoihin, voidaan ndin
ollen ottaa huomioon vain, jos niiden avulla voidaan edelld 18—20 kohdassa todetulla tavalla varmistua
menettdmisvaatimuksen tekemispdivdad edeltdvistd tai kyseisend pédivand vallitsevista olosuhteista tai
arvioida niitd paremmin.

Edelld esitetyn perusteella ensimmaéinen viite on hyléttivad perusteettomana.

Ensimmdisen kanneperusteen toinen vdite, joka koskee wmenettidmisperusteen arvioinnissa
huomioon otettavan merkityksellisen alueen osalta tehtyd oikeudellista virhettd

Kantaja viittad ldhinng, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa
katsoessaan, ettd menettimisperusteen arvioinnin kannalta merkityksellinen alue rajoittui Tsekin
tasavaltaan. Kantajan mielestd tarkastelun rajoittaminen vain téhdn yhteen valtioon ei ole riittdva
peruste julistaa riidanalainen tavaramerkki menetetyksi silloin, kun se on laagjalti tunnettu koko
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unionissa. Kantajan mukaan riidanalainen tavaramerkki voidaan menettdd vain, jos merkityksellinen
kohderyhmai kasittdd kyseisen tavaramerkin yleisesti kaytetyksi nimitykseksi koko unionissa tai ainakin
suurimmassa osassa sita.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat tdman vaitteen.

Taltd osin  on muistettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannessa
perustelukappaleessa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 johdanto-osan neljds perustelukappale)
ilmaistun ja kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen
2017/1001 1 artiklan 2 kohta) tdsmennetyn EU-tavaramerkin yhtendisen luonteen periaatteen
mukaisesti EU-tavaramerkeilld on yhdenmukainen suoja ja niiden vaikutus ulottuu koko unionin
alueelle. Viimeksi mainitun sddannoksen mukaan EU-tavaramerkki voidaan rekisterdidd tai luovuttaa,
siitd voidaan luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettid tai se voidaan julistaa mitdttomaksi ja sen
kayttdo voidaan kieltdd ainoastaan koko unionissa, jollei asetuksessa N:o 207/2009 toisin sdddetd
(tuomio 20.7.2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, 26 kohta).

Lisdaksi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen
2017/1001 58 artiklan 2 kohta), tdsmennetéddn, ettd tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi vain
joidenkin kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. Vaikka tavaramerkin menettimistd onkin
taman sdadnnoksen mukaan mahdollista muuttaa aineelliselta kannalta, on todettava, ettd unionin
lainsddtdja ei ole antanut sddnnoksid sen muuttamisesta alueellisesti.

Edelld 31 ja 32 kohdassa mainituista sdédnnoksistd ilmenee siis, ettd menettamispédétos patee vdistamatta
koko unionin alueella.

Niin ollen kun osoitetaan, ettd EU-tavaramerkki on kokonaisuudessaan menettinyt erottamiskykynsa
tietyssd unionin alueen osassa, joksi tapauskohtaisesti voidaan katsoa yksi ainoa jésenvaltio, taméa
toteamus tarkoittaa véistimattd, ettei tavaramerkilla voi endd olla asetuksessa N:o 207/2009 saddettyja
vaikutuksia koko unionissa. Ndin ollen — ja toisin kuin kantaja vaittda — se, ettd téllaisen tavaramerkin
muuttuminen yleisesti kaytetyksi nimitykseksi todetaan vaikka vain yhdessa jasenvaltiossa, on riittdva
peruste julistaa sen hallintaoikeus menetetyksi koko unionissa.

Tama ratkaisu on lisdksi asetuksen N:o 207/2009 tavoitteiden ja EU-tavaramerkin yhtendisen luonteen
periaatteen, jossa ndma tavoitteet konkretisoituvat, mukainen.

Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisesta, neljannestd ja kuudennesta perustelukappaleesta
(joista on tullut asetuksen 2017/1001 kolmas, viides, ja seitsemds perustelukappale) yhdessd ilmenee,
ettd tdlla asetuksella pyritddn poistamaan jdsenvaltioiden lainsdddannoissd tavaramerkkien haltijoille
kuuluvien oikeuksien alueellisen ominaisuuden muodostamaa estettd, jotta yritykset voivat mukauttaa
liiketoimintaansa sisémarkkinoihin ja harjoittaa sitd esteittd. EU-tavaramerkin haltija voi ndin ollen
merkitd tavaransa tai palvelunsa samalla tavalla koko unionissa, ottamatta huomioon rajoja. Sitd vastoin
yritykset, jotka eivdt halua tavaramerkeilleen unioninlaajuista suojaa, voivat valita kansallisten
tavaramerkkien kayttdmisen, eikd niitd velvoiteta rekister6imédn tavaramerkkejaan EU-tavaramerkeiksi.
EU-tavaramerkkijarjestelméan padméérand on siis, kuten asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisesta
perustelukappaleesta ilmenee, luoda sisémarkkinoille kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet (ks.
vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 40 ja 42 kohta).

Taltd osin kantaja vaittdd, ettd tavaramerkin menetetyksi julistamista koskeva toimenpide edellyttda,
ettd kyseessd olevasta tavaramerkistd on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jattdmisen vuoksi tullut
yleisesti kdytetty nimitys koko unionissa tai sen suurimmassa osassa.

Tata vaitettd ei voida hyviksyd. Kuten EUIPO ja viliintulija perustellusti ja ldhinnd vaittavit,

tavaramerkin suojaaminen unionin tasolla edellyttdd puolestaan, ettd sen haltija osoittaa riittavaa
tarkkaavaisuutta suojellakseen oikeuksiaan ja vedotakseen niihin koko unionissa. Tavaramerkin
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haltijan on ndin ollen katsottava menettineen oikeutensa, jos kyseessd oleva tavaramerkki haltijan
toimimatta jattdmisen vuoksi muuttuu yleisesti kaytetyksi nimitykseksi, vaikka vain tietyssd unionin
alueen osassa, joksi tapauskohtaisesti voidaan katsoa yksi ainoa jasenvaltio.

Taméd menettdmistoimenpide antaa tdten muille toimijoille mahdollisuuden vapaasti kayttaa
rekisterdityd merkkid. Talla siis pyritddn siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd
tavanomaisiksi tulleiden merkkien tai merkintdjen, joilla kuvaillaan tavaroita tai palveluita, joita varten
tavaramerkki on rekisterdity, on oltava vapaana tai jokaisen on saatava vapaasti kédyttdd niitd. Asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritddn siten takaamaan tavaramerkin erottamiskyky
tavaramerkilld olevan alkuperdn osoittamista koskevan tehtdvdn mukaisesti ja vélttdmaédn se, ettd yksi
ainoa yritys kéyttdd yleisnimid madradmattomén ajan sen perusteella, ettd ne on rekisterdity
tavaramerkeiksi  (ks. vastaavasti ja analogisesti siltd osin kuin on kyse direktiivin
89/104 12 artiklan 2 kohdan a alakohdasta julkisasiamies Léger'n ratkaisuehdotus Bjornekulla
Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, 53 ja 54 kohta).

Julistamalla kyseessd olevan tavaramerkin haltijan oikeudet menetetyiksi koko unionin alueella myos
silloin, kun kyseisen tavaramerkin muuttuminen yleisesti kaytetyksi nimitykseksi todetaan vain tdmén
alueen tietyssd osassa — tapauskohtaisesti vain yhdessd jdsenvaltiossa — on mahdollista valttdad
EU-tavaramerkkejd kasittelevien kansallisten tuomioistuinten ja EUIPO:n keskenddn ristiriitaiset
paatokset ja sen seurauksena myos tdssd tapauksessa niiden vaikutukset EU-tavaramerkkien
yhtendiseen luonteeseen (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 19.10.2017, Raimund, C-425/16,
EU:C:2017:776, 28 kohta).

Naitd toteamuksia ei voida kyseenalaistaa kantajan muilla vaitteilla.

Kantaja katsoo ensinnikin, ettd valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen 30 kohdassa virheellisesti
viitannut 6.10.2009 annettuun tuomioon PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) péaittelynsa
tueksi.

Taltd osin unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd taimé oikeuskéytdntd koskee niiden sddnndsten
tulkintaa, jotka liittyvit yleisesti tai laajalti tunnetuille tavaramerkeille unionissa tai jasenvaltiossa, jossa
ne on rekisterdity, annettavaan laajempaan suojaan. Ndiden sddnndsten tavoite siis eroaa asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklassa asetetuista vaatimuksista, joiden seurauksena voi olla tavaramerkin
menettiminen (ks. vastaavasti tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 53 kohta ja
tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 21 kohta).

Vaikka viittaus 6.10.2009 annettuun tuomioon PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) kyllakin
on virheellinen, se ei voi valituslautakunnan péattelyyn ndhden liitdnndisend kuitenkaan johtaa
riidanalaisen péadtoksen kumoamiseen. Pééttiessddn riidanalaisen padtoksen 31 kohdassa rajata
tarkastelunsa ainoastaan T$ekin alueeseen valituslautakunta tukeutui kyseisen oikeuskdytdnnon sijasta
EU-tavaramerkin yhtendisen luonteen periaatteeseen.

Toiseksi kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on virheellisesti rinnastanut merkin rekisteréinnin
edellytykset, joissa kielletddn muun muassa merkin rekisterdinti silloin, kun on olemassa yksi ehdoton
hylkdysperuste vain jossakin unionin osassa, ja EU-tavaramerkin haltijan oikeuksien menettimisen
edellytykset. Kantajan mielestd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa (josta on tullut asetuksen
2017/1001 7 artikla) sadddetyt edellytykset poikkesivat —merkittivasti saman asetuksen
51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa saddetyista edellytyksista.

Tama vaite on hyldttdva. Kuten valituslautakunta on riidanalaisen péaatoksen 31 kohdassa perustellusti
todennut ja kuten EUIPO suullisessa kasittelyssa muistutti, EU-tavaramerkin yhtendinen luonne on
koko asetuksen N:o 207/2009 taustalla oleva oikeudellinen perusperiaate. Tamé periaate edellyttda
nimittdin, ettd EU-tavaramerkki on rekisterdinnistddn alkaen erottamiskykyinen koko unionissa ja
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sdilyttdad tdmén erottamiskyvyn eikd muutu edes tietyssda unionin osassa, joksi tapauskohtaisesti voidaan
katsoa yksi ainoa jasenvaltio, elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti kdytetyksi
nimitykseksi, jota varten se on rekisteroity.

Myoskédan kantajan viitteitd, joissa se tukeutuu siihen, ettd asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa (josta
on tullut asetuksen 2017/1001 59 artikla) viitataan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohtaan (josta
on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta), kun taas saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan
b alakohta ei sisdlld tallaista viittausta, ei voida hyvaksya. Yhtdalta asetuksen N:o 207/2009 52 artikla
koskee tilannetta, jossa EU-tavaramerkki mitatoiddéan, eikd — kuten késiteltavéssd asiassa — tilannetta,
jossa sen hallintaoikeus menetetddn. Toisaalta ja kuten edelld 46 kohdasta ilmenee, EU-tavaramerkin
yhtendinen luonne on koko asetuksen N:o 207/2009 taustalla oleva oikeudellinen perusperiaate.
Asiaan ei siis vaikuta se, ettd tdmé periaate konkretisoituu nimenomaisesti joissain tietyissd tdman
asetuksen sddannoksissa, kuten 7 artiklan 2 kohdassa, mutta muissa taas ei.

Kolmanneksi kantaja vditti istunnossa, ettd olisi vakavaa ja kohtuutonta julistaa EU-tavaramerkin
hallintaoikeus =~ menetetyksi, jos tavaramerkisti oli vain yhdessd jdsenvaltiossa  tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti kdytetty nimitys, jota varten se on
rekisteroity.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi tastd seikasta, ettd téllaiseen syyhyn perustuva menettamispéétos,
jonka seuraukset kyseessi olevan merkin haltijalle ovat ndin vakavat, kuuluu olennaisesti unionin
lainsddtdjan tavoittelemaan oikeudelliseen tilanteeseen, sellaisena kuin se ilmenee erityisesti asetuksen
N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdasta. Unionin yleiselld tuomioistuimella ei myoskéddn ole toimivaltaa
muuttaa mainittua asetusta, kun otetaan huomioon toimielinten vélisen tasapainon ja annetun
toimivallan periaatteet, sellaisina kuin niistd méaarataan SEU 13 artiklan 2 kohdassa (ks. tuomio
28.7.2016, neuvosto  v.  komissio, = C-660/13, EU:C:2016:616, 31 ja 32  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen). Nédiden sddntdjen muuttaminen edellyttdd siis unionin lainsdatdjan
toimenpidettd. Kantaja ei mydskéén ole esittényt viitettd asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
b alakohdan lainvastaisuudesta.

Edelld esitetyt seikat huomioon ottaen on todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt oikeudellista
virhettd tukeutuessaan vain TSekin tasavaltaa koskeviin todisteisiin todetessaan riidanalaisen
tavaramerkin menetetyksi ja siten hyldtessddn toisen viitteen perusteettomana.

Ensimmdisen kanneperusteen kolmas vdite, joka koskee menettimisperusteen arvioinnissa
huomioon otettavan merkityksellisen kohderyhmdn osalta tehtyd oikeudellista virhettd

Ensimmaisen kanneperusteen kolmannen vditteen tueksi kantaja vetoaa siihen, ettd valituslautakunta
on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan ldhinng, ettd
menettimisperusteen arvioinnin kannalta merkityksellinen kohderyhma rajoittui loppukayttdjiin ja etté
alan ammattilaisten késitystd ei ndin ollen pitédnyt ottaa huomioon.

EUIPO ja viliintulija kiistdvat ndma véitteet.

Oikeuskdytdannostd ilmenee tdltd osin, ettd sitd, onko tavaramerkistd tullut elinkeinotoiminnassa
sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekisterdity, yleisesti kdytetty nimitys, on tosin
arvioitava paitsi kuluttajien tai loppukdyttdjien kasityksen kannalta myos kyseisten markkinoiden
ominaispiirteiden mukaan ottaen huomioon alan ammattilaisten, kuten myyjien, kasitys. Yleensa
kuluttajien tai loppukayttdjien nakemykselld on kuitenkin ratkaiseva merkitys. Siten tilanteessa, jossa
on kyse kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn menettimisestd loppukayttdjien nakokulmasta, tdma
menettiminen voi johtaa kyseessd olevan tavaramerkin haltijalle annettujen oikeuksien menettimiseen.
Yksin se seikka, ettd myyjdt ovat tietoisia mainitun tavaramerkin olemassaolosta ja sen osoittamasta
alkuperastd, ei estd tillaista menettamistd (ks. vastaavasti ja analogisesti siltd osin kuin on kyse
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jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddénnon ldhentdmisestd 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 12 artiklan 2 kohdan a alakohdasta
tuomio 6.3.2014, Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, 28 ja 29
kohta oikeuskéytdntoviittauksineen).

Téastd oikeuskdytdnnostd seuraa, ettd merkityksellinen kohderyhmd, jonka ndkokanta on otettava
huomioon arvioitaessa sitd, onko kyseisestd tavaramerkistd tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta
tavarasta tai palvelusta yleisesti kaytetty nimitys, jota varten se on rekisterdity, on maédritettavd tdmén
tavaran tai palvelun markkinoiden ominaispiirteet huomioon ottaen (ks. vastaavasti ja analogisesti
tuomio 29.4.2004, Bjornekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, 26 kohta; julkisasiamies Cruz
Villal6nin ratkaisuehdotus Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563,
58 ja 59 kohta).

Kasiteltavédssa asiassa valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 32 kohdassa katsonut, ettd vain
kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen tsekkildisten loppukayttdjien kasitys oli tutkittava.
Valituslautakunnan mukaan ei ole osoitettu, ettd liikuntapalvelujen ja kuntoiluvélineiden markkinoiden
ominaispiirteet velvoittaisivat ottamaan huomioon niilld markkinoilla toimivien alan ammattilaisten
kasityksen.

Kannekirjelméssdaan kantaja viittdd, ettd suurin osa sen sisakayttoon tarkoitetuista pyoristd myydaan
kuntosalien, urheilulaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajille.

Vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen Kkirjalliseen kysymykseen kantaja vakuutti, ettd
kuntosalien, urheilulaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajista poiketen loppukayttéjat
ostavat vain véhdn sen sisdkdyttoon tarkoitettuja pyorid niiden korkean hankintahinnan vuoksi.
Suullisessa kasittelyssda kantaja myos tdsmensi muiden osapuolten sitd kiistaimattd, ettd 95 prosentissa
tapauksista sen sisakdyttoon tarkoitettuja pyorid myytiin yritysasiakkaille.

Suullisessa kasittelyssda kaikki osapuolet myonsivdt vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen
kysymykseen, ettd kyseessd olevaa liilkuntamuotoa harrastettiin sisdkdyttoon tarkoitetuilla pyorilla
ryhmaéssd, yleensda urheilu- ja kuntosaleilla ja liikunnanohjaajan valvonnassa. Unionin yleinen
tuomioistuin huomauttaa lisdksi, ettd tdmd kuvaus vastaa mitdttomyysosaston vahvistamaa kuvausta,
jonka valituslautakunta palautti mieliin riidanalaisen péitoksen osiossa "Yhteenveto tosiseikoista”.

Valituslautakunta on siis tehnyt virheen katsoessaan riidanalaisen pédtoksen 32 kohdassa, ettd
yritysasiakkaat eivdt kuulu merkitykselliseen kohderyhméadn kuntoiluvdlineiden osalta, silld
sisakdyttoon tarkoitettuja  pyoria ostavat pddsddntdisesti kuntosalien, urheilulaitosten ja
kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajat.

On tosin totta, kuten EUIPO on suullisessa kasittelyssd viittanyt, ettd kuntoiluvilineiden luokka ei
rajoitu sisakayttoon tarkoitettuihin pyoriin ja ettd yksityiset voivat hankkia muita tdhédn luokkaan
kuuluvia tavaroita. Edelld 57 kohdasta ilmenee kuitenkin, ettd kun otetaan huomioon sisakayttoon
tarkoitettujen pyorien korkea hankintahinta, yksityiset puolestaan ostavat niitd harvoin. EUIPO:n
vditteen perusteella ei siis voida jattdaa yritysasiakkaita merkityksellisen kohderyhmian ulkopuolelle
kuntoiluvélineiden tapauksessa.

Namé seikat huomioon ottaen valituslautakunta on virheellisesti jattdnyt tarkastelunsa ulkopuolelle
yritysasiakkaiden = kisityksen  arvioidessaan,  oliko  riidanalaisesta  tavaramerkistd  tullut
elinkeinotoiminnassa sellaisista kuntoiluvalineista yleisesti kaytetty nimitys, joita varten se on
rekisterdity. Ndin ollen valituslautakunta teki arviointivirheen madrittdessddn luokkaan 28 kuuluvien
kuntoiluvélineiden merkityksellisen kohderyhmédn ja jéttdessdédan huomiotta ndilla markkinoilla
toimivien yritysasiakkaiden kasityksen.
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Tatd padtelmdd ei kumoa se tosiseikka, ettd — kuten viliintulija suullisessa kasittelyssa vaitti —
riidanalaisen paatoksen 41, 45-47, 49, 53 ja 62 kohdassa mainitaan elinkeinonharjoittajien kasitys. On
todettava, ettd namd maininnat kohdistuvat kuntoiluvilineiden sijasta ainoastaan kyseessd olevaan
liikuntamuotoon.  Vain riidanalaisen p&ddtoksen 44 kohdassa mainitaan nimenomaisesti
elinkeinonharjoittajien késitys riidanalaisesta tavaramerkistd sisakdyttoon tarkoitettujen pyorien ja
jalkineiden osalta, mutta tdmé perustelu koskee vain ndiden urheilutarvikkeiden myyjia.

Riidanalainen paatos ei sitd vastoin sisdlld mitddn seikkaa, joka liittyy niitd tavaroita ostavien
yritysasiakkaiden, kuten kuntosalien, urheilulaitosten ja kuntoutuskeskusten toiminnanharjoittajien,
kasitykseen riidanalaisesta tavaramerkistd. Kuten edelld 58 ja 59 kohdasta ilmenee, pddsdantoisesti
ndma toiminnanharjoittajat ostavat sisakayttoon tarkoitettuja pyorid ja asettavat ne sen jilkeen omien
asiakkaidensa kayttoon, jotta ndma voivat harrastaa kyseessé olevaa liikuntamuotoa.

On siis todettava vyhtddltd, ettd ndmd toiminnanharjoittajat ovat keskeisessdé asemassa
kuntoiluvdlinemarkkinoilla ja toisaalta, ettd ne vaikuttavat ratkaisevalla tavalla loppukayttdjien
valitsemiin liikuntapalveluihin. Tietdmyksellddn riidanalaisen tavaramerkin alkuperdn osoittamista
koskevasta tehtdvistd kyseiset toiminnanharjoittajat mahdollistavat siten ndiden palveluntarjoajien ja
loppukéyttdjien vilisen viestintdprosessin toteutumisen (ks. vastaavasti ja analogisesti julkisasiamies
Cruz Villalénin ratkaisuehdotus Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company, C-409/12,
EU:C:2013:563, 59 kohta).

Tama merkityksellisen kohderyhmadn maérittamistd koskeva arviointivirhe rasittaa riidanalaista paatosta
kokonaisuudessaan ja oikeuttaa néin ollen sen kumoamisen.

Koska kantaja on kuitenkin rajannut kisiteltdvin kanteen kohteen luokan 28 kuntoiluvilineisiin
kuuluviin tavaroihin ja luokkaan 41 kuuluviin liikuntapalveluihin, jotka riidanalainen tavaramerkki
kattaa, riidanalaisen pddtoksen vaikutukset on pysytettivd luokkaan 9 kuuluvien audio- ja
videokasettien osalta, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa.

Edelld esitetyn perusteella ja ilman, ettd tarvitsee edes tutkia esilld olevan kanneperusteen neljattéa
vaitettd sekd kanteen toista ja kolmatta kanneperustetta, on hyviksyttavd ensimmadisen kanneperusteen
kolmas viite ja ndin ollen kumottava riidanalainen p&étos siltd osin kuin se koskee luokkaan 28
kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 kuuluvia palveluja, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska EUIPO ja viliintulija ovat hédvinneet asian, yhtddlta EUIPO:n on vastattava omista
oikeudenkéyntikuluistaan, ja se on lisdksi velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkéyntikulut
kantajan ~ vaatimusten = mukaisesti  ja  toisaalta  viliintulijian = on  vastattava  omista
oikeudenkéyntikuluistaan.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksas jaosto)
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on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 21.7.2016
tekemid piaiatos (asia R 2375/2014-5) kumotaan siltd osin kuin se koskee tavaroiden ja
palvelujen kansainvilisestd luokituksesta tavaramerkkien rekisterdimisti varten 15.6.1957
tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, mukaisen
luokituksen luokkaan 28 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 41 kuuluvia palveluja.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkidyntikuluistaan, ja se on lisdksi velvoitettava korvaamaan
Mad Dogg Athletics, Inc:n oikeudenkéyntikulut.

3) Aerospinning Master Franchising, s.r.o. vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.
Gervasoni Kowalik-Banczyk Mac Eochaidh
Julistettiin Luxemburgissa 8 pédivand marraskuuta 2018.

Allekirjoitukset
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