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W Kohtulahendite kogumik

ULDKOHTU OTSUS (itheksas koda)

8. november 2018*

Euroopa Liidu kaubamirk — Tithistamismenetlus — Euroopa Liidu sénamérk SPINNING -
Osaline tithiseks tunnistamine — Méédruse (EU) nr 207/2009 artikli 51 1oike 1 punkt b (niiid méaaruse
(EL) 2017/1001 artikli 58 loike 1 punkt b)

Kohtuasjas T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc, asukoht Los Angeles, California (Uhendriigid), esindaja: advokaat
J. Steinberg,

hageja,
versus
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: D. Walicka,
kostja,

menetlusse astuja Uldkohtus, varem Aerospinning Master Franchising, Ltd., s. r. 0., teine menetluspool
EUIPO apellatsioonikojas oli

Aerospinning Master Franchising s. r. o., asukoht Praha (Tsehhi Vabariik), esindajad: advokaat
K. Labalestra,

mille ese on hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. juuli 2016. aasta otsuse (asi R 2375/2014-5)
peale, mis kasitleb Aerospinning Master Franchisingi ja Mad Doggs Athleticsi vahelist
tithistamismenetlust,

ULDKOHUS (itheksas koda),

koosseisus: koja president S. Gervasoni, kohtunikud K. Kowalik-Banczyk ja C. Mac Eochaidh
(ettekandja),

kohtusekretdr: ametnik I. Dragan,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 4. oktoobril 2016,

arvestades EUIPO kostja vastust, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 17. martsil 2017,
arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Uldkohtu kantseleisse 24. mirtsil 2017,

arvestades 15. martsi 2018 toimunud kohtuistungil esitatut,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

ET
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KontuoTsus 8.11.2018 — Kontuast T-718/16
Mabp DoGG ATHLETICS vs. EUIPO — AEROSPINNING MASTER FRANCHISING (SPINNING)

on teinud jargmise
otsuse

Vaidluse taust

Hageja Mad Dogg Athletics, Inc. esitas 1. aprillil 1996 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile
(EUIPO) vastavalt ndukogu 20. detsembri 1993. aasta miirusele (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi
kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146), muudetud kujul (asendatud ndoukogu
26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamirgi kohta (ELT 2009,
L 78, Ik 1), muudetud kujul, mis on omakorda asendatud Euroopa Parlamendi ja néukogu 14. juuni
2017. aasta madrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamérgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1))
sonamargi SPINNING (edaspidi ,vaidlusalune kaubamark“) ELi kaubamargi registreerimise taotluse.

Vaidlusalune kaubamirk registreeriti 3. aprillil 2000 kaupadele ja teenustele, mis kuuluvad 15. juuni
1957. aasta markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 28 ja 41 ning vastavad neis
klassides jargmisele kirjeldusele:

— klass 9: ,audio- ja videokassetid®;
— klass 28: ,spordivahendid®;
— klass 41: ,fitsiline trenn”.

Menetlusse astuja Aerospinning Master Franchising s. r. o. esitas 8. veebruaril 2012 maédruse
nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti b (niiid méaaruse 2017/1001 artikli 58 loike 1 punkt b) alusel
vaidlusaluse kaubamairgi osalise tiithistamise taotluse. Taotlus puudutas klassi 28 kuuluvaid kaupu ja
klassi 41 kuuluvaid teenuseid.

Tihistamisosakond tiihistas 21. juulil 2014 hageja asjaomased o6igused tdies ulatuses.
Hageja esitas 12. septembril 2014 EUIPO-le tiihistamisosakonna otsuse peale kaebuse.

EUIPO viies apellatsioonikoda tiihistas 21. juuli 2016. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud otsus®)
tihistamisosakonna otsuse osas, milles see puudutab klassi 9 kuuluvaid kaupu, kuigi menetlusse astuja
esitatud osalise tiithistamise taotlus neid kaupu ei holmanud. Méaruse nr 207/2009 artikli 51 16ike 1
punkti b alusel jdeti hagi iilejadnud osas rahuldamata. Esiteks markis apellatsioonikoda vaidlustatud
otsuse punktides 23-27, et tiithistamise pohjuseid tuleb hinnata tiithistamistaotluse esitamise pdeva
seisuga. Teiseks leidis ta vaidlustatud otsuse punktides 28—33, et seda, kas vaidlusalune kaubamairk on
vdidetavat muutunud vaidlusaluste kaupade ja teenuste ildnimetuseks, tuleb uurida Tsehhi
l6pptarbijate arusaamast lahtudes. Seetottu keeldus ta uurimast hageja esitatud muid tdendeid tema
tegevuse kohta oma kaubamairgi kaitsmiseks muudes liikmesriikides peale Ts$ehhi Vabariigi.
Kolmandaks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 34—47, et esitatud tdendite pohjal
on sbna ,spinning“ Tsehhi Vabariigis muutunud ,fiiiisilise trenni® ja selleks trenniks kasutatavate
»spordivahendite” {ildnimetuseks. Neljandaks leidis ta vaidlustatud otsuse punktides 48-56, et
vaidlusaluse kaubamairgi ildnimetuseks muutumine on hagejale tema tegevusetuse tottu siiiiks pandav
asjaolu, kuna ta ei kaitsenud oma kaubamirki Ts$ehhi Vabariigis piisavalt. Viiendaks asus ta
vaidlustatud kohtuotsuse punktides 57—-61 seisukohale, et mitu Utad préimyslového vlastnictvi (T$ehhi
Vabariigi toostusomandi amet) ja TSehhi kohtute otsust kinnitavad, et hageja ei ole olnud piisavalt
hoolas ja teinud oma kaubamairgi Tsehhi Vabariigis kaitsmiseks moistlikke joupingutusi.
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Poolte néuded
Hageja palub Uldkohtul:

— tihistada vaidlustatud otsus osas, milles sellega tiihistati vaidlusalune kaubamairk seoses klassi 28
kuuluvate kaupadega ,spordivahendid” ja klassi 41 kuuluvate teenustega ,fiitisiline trenn®;

— mobista kohtukulud vilja EUIPO-It.
EUIPO palub Uldkohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— modista kohtukulud vilja hagejalt.
Menetlusse astuja palub Uldkohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— madista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Hageja pohjendab oma hagi sisuliselt kolme viitega, mille kohaselt on esiteks rikutud maéaruse
nr 207/2009 artikli 51 ldike 1 punkti b, teiseks Euroopa Liidu pohidiguste harta artikli 41 loike 2
punkti a ja kolmandaks pohidiguste harta artikli 41 16ike 2 punkti c.

Esimene vidide pohineb sisuliselt neljal etteheitel, mis puudutavad digusnormi rikkumist esiteks seoses
kuupédevaga, mida tuleb tithistamise pohjuse hindamisel arvesse votta, teiseks tithistamise pohjuse
hindamisel arvesse voetava asjaomase territooriumiga, kolmandaks tithistamise podhjuse hindamisel
arvesse vOetava asjaomase avalikkusega, ja neljandaks puudutavad tdenditele antud vaarhinnangut.

Esimese vdite esimene etteheide, mis puudutab oéigusnormi rikkumist seoses kuupdevaga, mida
tuleb tiihistamise pohjuse hindamisel arvesse votta

Hageja vdidab sisuliselt, et apellatsioonikoda rikkus maéaruse nr 207/2009 artikli 51 loike 1 punkti b, kui
ta leidis, et tiihistamise pohjuse hindamisel on asjakohane see pdev, mil menetlusse astuja esitas
vaidlusaluse kaubamaérgi tithistamise taotluse. Hageja arvates on selle hindamisel, kas vaidlusalune
kaubamérk on muutunud tldnimetuseks, asjakohane mitte see kuupéev, mil esitati tiihistamistaotlus,
vaid see kuupéev, mil nimetatud taotluse suhtes tehti jdoustunud otsus. Hageja seisukoha pohjal peaks
tithistamise pohjus esinema ka sellel ajal, mil tehakse tithistamise otsus.

EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad nimetatud argumendile vastu.

Sellega seoses tuleb esiteks mairkida, et mdadruse nr 207/2009 artikli 55 loige 1 (niiid méadruse
2017/1001 artikli 62 ldige 1) sétestab:

»Tihistamise voi kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupdevast alates ei ole ELi kaubamargil

kdesolevas miiruses sitestatud diguslikku toimet, kuivérd omaniku digused on tithistatud. Uhe poole
taotlusel voib otsuses kindlaks madrata varasema kuupéeva, mil ilmnes {iks tithistamise pohjustest®.
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Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24 oigesti maérkis, omab ELi kaubamérgi
tithistamine toimet alates tiihistamistaotluse — voi ithe lepinguosalise taotlusel — selle esitamisest
varasemast kuupéevast, mil ilmnes iiks tithistamise pohjus.

Seevastu tuleb nentida, et liidu seadusandja ei ole ndinud ette, et tithistamine voib omada toimet alates
kuupéevast, mis on tithistamistaotluse esitamisest hilisem.

Seega tuleneb madruse nr 207/2009 artikli 55 16ike 1 sonastusest, et tiihistamisotsus peab pohinema
tthel madruse 207/2009 artiklis 51 osutatud pohjustest, mis ilmnes hiljemalt tiihistamistaotluse
esitamise kuupéeval. Jarelikult ja vastupidi hageja viitele ndhtub konealusest sittest seega, et
tihistamise pohjust tuleb analiitisida hiljemalt sel kuupéeval olemasolevate o6iguslike ja faktiliste
asjaolude pohjal.

Teiseks on juba otsustatud seoses 21. detsembri 1988. aasta esimese noukogu direktiivi 89/104/EMU
kaubamirke kisitlevate liikmesriikide oigusaktide iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT
eriviljaanne 17/01, lk 92) artikli 12 ldikega 1 ning méédruse nr 207/2009 artikli 51 1dike 1 punktiga a
(ntiid méaaruse 2017/1001 artikli 58 1oike 1 punkt a), mille sonastus on identne, et kui tegemist on
kaubamargi tiihistamisega tegeliku kasutamise puudumise alusel, tuleb arvesse votta iiksnes asjaolusid,
mis on tekkinud enne tithistamistaotluse esitamist, piiramata siiski oigust votta arvesse
tithistamistaotluse esitamisest hilisemaid asjaolusid, mis voimaldavad kinnitada voi paremini hinnata
kaubamairgi kasutamise ulatust asjaomasel ajavahemikul ning selle omaniku tegelikke kavatsusi
vastaval ajavahemikul (27. jaanuari 2004. aasta kohtumddrus La Mer Technology, C-259/02,
EU:C:2004:50, punktid 29-33, ja 2. veebruari 2016. aasta otsus kohtuasjas Benelli Q. J. vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, punkt 87).

Esiteks ja vastupidi sellele, mida védidab hageja, tuleb maérkida, et kohtupraktika, mis késitleb
kaubamaérgiomaniku oiguste tiihistamist kaubamargi tegeliku kasutamise puudumise tottu, on mutatis
mutandis kohaldatav kaubamargi tiihistamise taotluse analiitisimisel sel pohjendusel, et kaubamiark on
kaubanduses muutunud asjaomase kauba voi teenuse tildnimetuseks. Niisuguse lahenduskaiguga tuleb
noustuda eelkdige seetottu, et madruse nr 207/2009 artikli 55 loikes 1 sitestatud eeskiri kuulub
kohaldamisele olenemata sellest, milline mééruse artikli 51 1oikes 1 sdtestatud tiihistamise pohjus on
asjakohane.

Teiseks ndhtub toimikust, et vastupidi eespool punktis 18 osutatud kohtupraktikast tulenevatele
nouetele ei ole hageja soovinud tiithistamistaotluse esitamisest hilisemate tdendite esitamisega
kinnitada voi selgitada sel kuupéeval voi varem esinenud asjaolusid. Ta hoopis soovib tagada endale
oiguse toendada, et tithistamise pohjus vois pérast tithistamistaotluse esitamist puududa. Hageja
argumendiga noustumine tdhendaks seega midruse nr 207/2009 artikli 55 loike 1 sdtete rikkumist,
kuna nimetatud sittes ei ole sellist olukorda ette nahtud.

Kolmandaks vididab hageja, et arvesse tuleb votta kaubamirgiomaniku joupingutusi pérast
tihistamistaotluse esitamist, kuna nende joupingutuste tulemusel on asjaomase avalikkuse arusaam
muutunud. Kui lahtuda sellest eeldusest, siis pidas asjaomane avalikkus konealust tahist ildnimetuseks
tihistamistaotluse esitamise ajal, kuid tdhis lakkas olemast iildnimetus ning muutus konealuse
avalikkuse silmis uuesti kaubamargiks ajaks, mil tehti tiithistamisotsus.

Isegi kui noustuda, et selline arusaama muutus on voimalik, ei muuda see olematuks madaruse
nr 207/2009 artikli 55 loikes 1 sdtestatud eeskirja, mille kohaselt kontrollitakse tithistamise pohjuse
olemasolu vastavalt faktilistele ja diguslikele asjaoludele hiljemalt tithistamistaotluse esitamise paeval.
Igal juhul tuleb maérkida, et hageja voib kaubamargi registrisse kandmist EUIPO-It uuesti taotleda, kui
arusaam on tdesti muutunud.
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Viimasena vididab hageja hagiavalduse punktis 8, et tal on sonalise tihise SPINNING olemuse
avalikkusele selgitamiseks voi konealuse kaubamaérgi kaitsmiseks oigus esitada enne seda, kui EUIPO
otsus joustub, menetluse koikides etappides tdendeid pérast tithistamistaotluse esitamist tehtud
joupingutuste ja tegevuse kohta.

Nende argumentidega ei saa noustuda.

Esiteks on see argument vastuolus vididetega, mis on esitatud hagivalduse punktis 7 ning milles
viidatakse kaudselt méairuse nr 207/2009 artikli 76 loikele 2 (niiid maiaruse 2017/1001 artikli 95
16ige 2), mille kohaselt tohivad pooled esitada toendeid iiksnes EUIPO maéératud téhtaja jooksul.

Teiseks on EUIPO maératud tdhtaja jooksul esitamata jadnud, kuid hiljem esitatud toendite arvesse
votmine mééruse nr 207/2009 artikli 76 16ike 2 alusel lubatud iiksnes nende tdoendite tdiendamiseks,
mis esitati ettendhtud tdhtaja jooksul (vt selle kohta 18. juuli 2013. aasta kohtuotsus New Yorker SHK
Jeans vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkt 30, ja 26. septembri
2013. aasta kohtuotsus Centrotherm Systemtechnik vs. Siseturu Uhtlustamise Amet ja centrotherm
Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punktid 113 ja 114). Selle sdtte pohjal on hilinenult
esitatud tdiendavate toendite arvesse votmine kiilll lubatud, kuid apellatsioonikoda ei tohi laiendada
oma kaalutlusoigust uutele toenditele (vt selle kohta 21. juuli 2016. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Grau
Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punktid 25-27).

Hilinenult esitatud toendite arvesse votmist teatavatel tingimustel lubava kohtupraktika kohaldamine ei
saa siiski viia vastuoluni maéruse nr 207/2009 artikli 55 1oike 1 sdtte ja mottega. Hilinenult esitatud
toendeid, eelkodige siis, kui need puudutavad asjaolusid, mis leidsid aset parast tiithistamistaotluse
esitamise kuupdeva, saab seega eespool punktides 18-20 esitatu kohaselt votta arvesse iiksnes siis, kui
need kinnitavad voi selgitavad tithistamistaotluse esitamise ajal voi varem esinenud asjaolusid.

Koiki neid asjaolusid arvestades tuleb esimene etteheide pohjendamatuse tottu tagasi liikata.

Esimese vdite teine etteheide, mis puudutab oéigusnormi rikkumist seoses asjaomase
territooriumiga, mida tuleb tiihistamise pohjuse hindamisel arvesse vitta

Hageja vdidab sisuliselt, et apellatsioonikoda rikkus maaruse nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti b, kui
ta leidis, et tithistamise pohjuse hindamisel tuleb arvestada iiksnes TSehhi Vabariigi territooriumi.
Hageja sonul ei ole see, kui hindamisel arvestatakse iiksnes selle liikmesriigi territooriumi, vaidlusaluse
kaubamadrgi tithiseks tunnistamiseks piisav, kuna nimetatud kaubamirk omab mainet kogu liidus.
Vaidlusaluse kaubamairgi tiithistamine on hageja arvates moeldav vaid juhul, kui asjaomane avalikkus
tajub seda iildnimetusena kogu liidus voi vihemalt selle tilekaalukas osas.

EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad nimetatud argumendile vastu.

Siinkohal tuleb meenutada, et ELi kaubamargi ithtsuse pohimotte kohaselt, mis on vdljendatud méaaruse
nr 207/2009 pohjenduses 3 (ntitid médruse 2017/1001 pdhjendus 4) ja mida on tdpsustatud méadruse
artikli 1 16ikes 2 (niitid méadruse 2017/1001 artikli 1 16ige 2), on ELi kaubamaérkidel tihtne kaitse ja
need kehtivad kogu liidu territooriumil. Viimati nimetatud sétte kohaselt saab ELi kaubamarki
registreerida, tile anda vdi sellest loobuda, omanikult sellega seotud o6igusi édra votta, selle kehtetuks
tunnistada voi selle kasutamist keelata tiksnes kogu liidus, kui maaruses nr 207/2009 ei ole sdtestatud
teisiti (20. juuli 2017. aasta kohtuotsus Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, punkt 26).

Lisaks on maédruse nr 207/2009 artikli 51 loikes 2 (ntiid méadruse 2017/1001 artikli 58 loige 2)
satestatud, et digused voidakse kuulutada tiihistatuks asjaomaste kaupade voi teenuste ithe osa suhtes.
Kuigi see site ndeb ette voimaluse kohandada tiihistamist vastavalt faktilistele asjaoludele, on selge, et
liidu seadusandja ei ole ndinud sellist kohandamist ette territoriaalses plaanis.
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Seega nédhtub eespool punktides 31 ja 32 viidatud sitetest, et tithistamisotsus kehtib kogu liidu
territooriumil.

Kui seega on téendatud, et ELi kaubamirk on kaotanud eristusvdime liidu territooriumi piiratud osas,
kéesoleval juhul iihes liikmesriigis, siis tdhendab see tingimata, et sellel ei saa enam olla méaaruses
nr 207/2009 ette ndhtud toimet kogu liidus. Seetottu ning vastupidi hageja véidetele piisab, kui
tuvastatakse kaubamirgi iildnimetuseks muutumine kas voi iithes liikmesriigis, et selle omaniku
oigused tiithistatakse kogu liidus.

See lahendus on pealegi kooskélas mddruse nr 207/2009 eesmirkide ning ELi kaubamirgi iihtsuse
pohimottega, mis neid eesmérke konkretiseerib.

Madruse nr 207/2009 pohjenduste 2, 4 ja 6 (niiid méddruse 2017/1001 pohjendused 3, 5 ja 7)
koostoimes tdlgendamisest tuleneb, et selle maédruse eesmérk on korvaldada territoriaalne toke
kaubamargidigustelt, mis on liikmesriikide digusnormidega kaubamérgiomanikele antud, et voimaldada
ettevotjatel kohandada oma majandustegevust liidu mastaapidega ja tegutseda ilma takistusteta. Nii
voimaldab ELi kaubamirk selle omanikul oma kaupu voi teenuseid siseturul ilma riigipiire arvestamata
tihtemoodi identifitseerida. Seevastu voivad ettevotjad, kes ei soovi oma kaubamairki liidu tasandil
kaitsta, otsustada riigisiseste kaubamairkide kasutamise kasuks, ilma et nad oleksid kohustatud
registreerima oma kaubamairke ELi kaubamairkidena. Seega on ELi kaubamairgisiisteemi eesmérk, nagu
ndhtub madruse nr 207/2009 pohjendusest 2, pakkuda siseturul samalaadseid tingimusi kui on need,
mis valitsevad siseriiklikel turgudel (vt selle kohta 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken,
C-149/11, EU:C:2012:816, punktid 40 ja 42).

Selles osas vididab hageja, et tithistamismeetme votmiseks on noutav, et vaidlusalune kaubamirk oleks
muutunud ildnimetuseks kaubamairgiomaniku tegevuse voi tegevusetuse tottu kogu liidus voi selle
tilekaalukas osas.

Selle argumendiga ei saa noustuda. Nagu EUIPO ja menetlusse astuja sisuliselt digesti mérgivad, eeldab
teatavale kaubamairgile Euroopa tasandil antav kaitse, et tema omanik oleks oma odiguste kaitsmisel
omakorda piisavalt hoolas ja joustaks neid kogu liidus. Kaubamargiomaniku asjaomane 6igus kuulub
tithistamisele, kui tema tegevusetuse tottu muutub asjaomane kaubamaérk liidu kas voi piiratud osas,
kéesoleval juhul iihes ainsas liikmesriigis tildnimetuseks.

Selline tithistamismeede voimaldab seega muudel ettevotjatel kasutada registreeritud tahist vabalt. Nii
tdidab see {ildise huvi eesmdrki, mis nduab, et asjaomaste kaupade voi teenuste tdhistamisel
tavapérasteks muutunud mérgid voi tahised oleksid koigi jaoks vabalt kasutatavad. Seega on mdaruse
nr 207/2009 artikli 51 1dike 1 punkti b eesmirk tagada kaubamadrgi eristusvdimet vastavalt selle
algupérasele iilesandele, ning viltida seda, et tildnimetusi saavad kaubamaérgina registreerimise tottu
16putult kasutada ainult kindlad ettevotjad (vt selle kohta ja analoogia alusel seoses direktiivi 89/104
artikli 12 l6ike 2 punktiga a kohtujurist Léger’ ettepanek kohtuasjas Bjornekulla Fruktindustrier,
C-371/02, EU:C:2003:615, punktid 53 ja 54).

Pealegi voimaldab asjaomase kaubamirgi omaniku diguste tithistamine kogu ELi territooriumil — isegi
kui tildnimetuseks muutumine on tuvastatud iiksnes territooriumi iithes osas, kdesoleval juhul iihes
ainsas liikmesriigis — viltida vastuolusid EUIPO ja siseriiklike kohtute kui ELi kaubamairgi kohtute
otsuste vahel, ja sellest tulenevalt ka tagada, et ELi kaubamérgi iihtsust ei kahjustata (vt selle kohta ja
analoogia alusel 19. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkt 28).

Ka hageja muud argumendid ei sea seda jareldust kahtluse alla.
Esiteks vdidab hageja, et apellatsioonikoda viitas vaidlustatud otsuse punktis 30 oma seisukoha

pohjendamiseks vadralt 6. oktoobri 2009. aasta kohtuotsusele PAGO International (C-301/07,
EU:C:2009:611).
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Sellega seoses on Euroopa Kohus juba mairkinud, et nimetatud kohtupraktika puudutab niisuguste
sitete tolgendamist, mis késitlevad liidus voi teatavas liikmesriigis maine voi tuntuse omandanud
kaubamarkidele antud laiendatud kaitset. Nimetatud sétted jargivad aga eesmirke, mis erinevad
madruse nr 207/2009 artikli 51 eesmarkidest, mis voivad tuua kaasa kaubamaérgi tiithistamise (vt selle
kohta 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 53,
ja 3. septembri 2015. aasta kohtuotsus Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 21).

Kuigi viide 6. oktoobri 2009. aasta kohtuotsusele PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) on
toepoolest ekslik, ei too see kui apellatsioonikoja arutluskdigu tdiendus kaasa vaidlustatud otsuse
tithistamist. Apellatsioonikoda otsustas vaidlustatud otsuse punktis 31 piirduda oma hinnangu
andmisel iiksnes TS$ehhi territooriumiga mitte selle kohtupraktika, vaid ELi kaubamargi ithtsuse alusel.

Teiseks leiab hageja, et apellatsioonikoda tdombas ekslikult paralleeli téhise registreerimise tingimuste,
mille tdidetuse korral tuleb keelduda sellise téhise registreerimisest, mille puhul esineb absoluutne
keeldumispohjus liidu ithes osas, ja ELi kaubamirgi omaniku o6iguste tiihistamise tingimuste vahel.
Hageja leiab, et miédruse nr 207/2009 artiklis 7 (ntiid médruse 2017/1001 artikkel 7) kehtestatud
tingimused erinevad méarkimisvaarselt sama méadruse artikli 51 16ike 1 punkti b tingimustest.

Selle argumendiga ei saa noustuda. Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 31 oigesti
mirkis ja EUIPO kohtuistungil osutas, on ELi kaubamaérgi tihtsus médruse nr 207/2009 kui terviku
iiks peamine 6iguspohimote. See pohimote tahendab eelkoige, et ELi kaubamirk on registreerimise
ajal eristav kogu liidus ja kaubanduses ei muutu selle eristusvoime ka liidu piiratud osas, vastavalt
olukorrale tihes liikmesriigis, sellega tahistatavate kaupade ja teenuse tildnimetuseks.

Lisaks ei saa ndustuda hageja argumendiga, mis pohineb asjaolul, et méédruse nr 207/2009 artikkel 52
(nttid maaruse 2017/1001 artikkel 59) viitab miaaruse nr 207/2009 artikli 7 16ikele 2 (niiiid méairuse
2017/1001 artikli 7 loige 2), samas kui sama madruse artikli 51 16ike 1 punkt b ei sisalda sellist viidet.
Uhelt poolt Kkisitleb madruse nr 207/2009 artikkel 52 ELi kaubamirgi kehtetust, mitte
kaubamargiomaniku oiguste tithistamist, millega on tegemist kdesolevas asjas. Teiselt poolt kujutab
eespool punkti 46 pohjal ELi kaubamérgi ithtsus endast madruse nr 207/2009 kui terviku itht peamist
diguspohimotet. Seega ei ole asjakohane asjaolu, et konealuse madruse teatavad siatted nagu artikli 7
16ige 2 — mitte aga muud — konkretiseerivad sonaselgelt seda pohimotet.

Kolmandaks viitis hageja kohtuistungil, et on karm ja ebadiglane tunnistada ELi kaubamérgi omaniku
oigused tithiseks, kui kaubamirk on kaubanduses muutunud tihes ainsas liikmesriigis selle kauba voi
teenuse tildnimetuseks, mille jaoks see on registreeritud.

Selles kiisimuses mirgib Uldkohus, et nimetatud alusel tehtud tiihistamisotsus — iikskéik kui karmid
on selle tagajirjed asjaomase kaubamaérgi omaniku jaoks — on omane liidu seadusandja loodud
odiguskorrale, nagu see tuleneb eelkdige madruse nr 207/2009 artikli 1 ldikest 2. Peale selle puudub
Uldkohtul institutsioonilise tasakaalu ja eri institutsioonide vahelise piddevuse jaotuse pohimétet
arvestades, nagu need tulenevad ELL artikli 13 loikest 2 (vt 28. juuli 2016. aasta kohtuotsus noukogu
vs. komisjon, C-660/13, EU:C:2016:616, punktid 31 ja 32 ja seal viidatud kohtupraktika), padevus seda
madrust muuta. Neid eeskirju saaks seega muuta ainult liidu seadusandja. Lisaks ei ole hageja esitanud
madruse nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti b digusvastasuse viidet.

Koiki nimetatud asjaolusid silmas pidades tuleb asuda seisukohale, et apellatsioonikoda ei rikkunud

oigusnormi, kui ta tugines vaidlusaluse kaubamairgi tithisuse tuvastamisel iiksnes T$ehhi Vabariigiga
seoses esitatud toenditele, ja seega tuleb teine etteheide pohjendamatuse tottu tagasi liikata.
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Esimese vdite kolmas etteheide, mis puudutab oigusnormi rikkumist seoses tiihistamise pohjuse
osas arvesse voetava asjaomase avalikkusega

Esimese viite kolmanda etteheitega seoses vididab hageja, et apellatsioonikoda rikkus madaruse
nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti b, kui ta leidis sisuliselt, et tithistamise pohjuse hindamisel tuleb
asjaomase avalikkusena arvesse votta iiksnes loppkasutajaid ning seega ei tohiks asjaomaste ettevotjate
arusaama arvesse votta.

EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad neile argumentidele vastu.

Sellega seoses ndhtub kohtupraktikast, et seda, kas kaubamiérk on kaubanduses muutunud sellega
tahistatud kauba voi teenuse iildnimetuseks, tuleb hinnata mitte tiksnes seoses sellega, kuidas tarbijad
voi loppkasutajad kaubamérki tajuvad, vaid soltuvalt vastava turu omapidrast, vottes arvesse ka
asjaomaste ettevotjate nagu edasimiilijad arusaama. Siiski on iildiselt maarav roll sellel, kuidas tarbijad
voi loppkasutajad kaubamarki tajuvad. Asjaomase kaubamairgi eristusvdoime kadumine ldppkasutajate
silmis voib seega tuua kaasa selle kaubamirgi omanikule antud oiguste tiithistamise. Asjaolu, et
edasimiiiijad teavad sellise kaubamirgi olemasolust ja sellega tdhistatavast péritolust, ei vilista
iseenesest niisugust tithiseks tunnistamise voimalust (vt selle kohta ja analoogia alusel seoses Euroopa
Parlamendi ja néukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate
liikmesriikide o6igusaktide tihtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25) artikli 12 loike 2 punktiga a
6. mirtsi 2014. aasta kohtuotsus Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company, C-409/12,
EU:C:2014:130, punktid 28 ja 29 ja seal viidatud kohtupraktika).

Viidatud kohtupraktika pohjal madratakse asjaomane avalikkus, kelle arusaamaga tuleb arvestada selle
hindamisel, kas vaidlusalune kaubamirk on kaubanduses muutunud sellega tdhistatava kauba voi
teenuse ildnimetuseks, kindlaks konealuse kauba voi teenuse turu tunnusjoontest lihtudes (vt selle
kohta ja analoogia alusel 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus Bjornekulla Fruktindustrier, C-371/02,
EU:C:2004:275, punkt 26; kohtujurist Cruz Villaléni ettepanek kohtuasjas Backaldrin Osterreich The
Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, punktid 58 ja 59).

Kéesoleval juhul leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 32, et analiiiisida tuleb iiksnes
seda, kuidas tajuvad asjaomast tdhist vastavate kaupade ja teenuste Tsehhi loppkasutajad.
Apellatsioonikoja sonul ei ole tdendatud, et ,fiitisilise trenni“ ja ,spordivahendite” turul oleks
tunnusjooni, mis tingivad konealustel turgudel tegutsevate ettevotjate arusaama arvesse votmise.

Hageja vdidab oma hagiavalduses, et enamik tema velotrenazodridest miiiiakse jousaale, spordirajatisi ja
rehabilitatsioonikeskusi kiitavatele ettevotjatele.

Vastuseks Uldkohtu kirjalikule kiisimusele teatas hageja, et erinevalt jousaale, spordirajatisi ja
rehabilitatsioonikeskusi kéitavatest ettevotjatest ostavad tema velotrenazoore nende korge ostuhinna
tottu vihesed loppkasutajaid. Kohtuistungil tédpsustas hageja samuti, ilma et teised menetlusosalised
oleks sellele vastu vaielnud, et 95% tema velotrenazooridest miiiiakse driklientidele.

Kohtuistungil néustusid koik menetlusosalised Uldkohtu suulisele kiisimusele vastates, et asjaomast
spordiala harrastatakse spordi- voi tervisekeskuse velotrenazooridel tldjuhul grupitreeninguna ja
treeneri juhendamisel. Uldkohus toob vilja, et see kirjeldus on sarnane tiithistamisosakonna otsuses ja
vaidlustatud otsuse ,Asjaolude kokkuvottes” apellatsioonikoja esitatud kirjeldusele.

Seega leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 32 véadralt, et d&rikliendid ei kuulu

»spordivahenditega” seoses asjaomase avalikkuse hulka, kuna iildjuhul ostavad neid velotrenazdore
jousaale, spordirajatisi ja taastusravikeskusi kaditavad ettevotjad.
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Vastab toele, nagu viitis EUIPO kohtuistungil, et kaubakategooria ,spordivahendid“ ei piirdu
velotrenazooridega ning et iiksikisikud voivad osta muid asjaomaseid kaupu. Siiski ndhtub eespool
punktist 57, et velotrenazooride korget ostuhinda arvestades ostavad neid harva tksikisikud. Seega ei
voimalda EUIPO argument vélistada arikliente ,spordivahendite” asjaomase avalikkuse seast.

Neid kaalutlusi silmas pidades eksis apellatsioonikoda, kui ta ei votnud hindamisel, kas vaidlusalune
kaubamiérk on kaubanduses muutunud sellega tdhistatud ,spordivahendite” itildnimetuseks, arvesse
seda, kuidas drikliendid ,spordivahendeid” tajuvad. Seetdttu tegi apellatsioonikoda klassi 28 kuuluvate
»spordivahendite” turu osas asjaomase avalikkuse méaaratlemisel hindamisvea, kui ta ei votnud arvesse
sellel turul tegutsevate ariklintide arusaama.

Seda jéreldust ei lilkka Gimber asjaolu, millele osutas menetlusse astuja kohtuistungil, et vaidlustatud
otsuse punktides 41, 45-47, 49, 53 ja 62 viidatakse ettevotjate arusaamale. Tuleb todeda, et nendes
punktides puudutatakse iiksnes asjaomast spordiala, mitte aga ,spordivahendid“. Uksnes vaidlustatud
otsuse punktis 44 viidatakse otsesonu sellele, kuidas tajuvad vaidlusalust kaubamarki ettevotjad seoses
velotrenazooride ja jalatsitega, kuid see pohjendus puudutab iiksnes nende sporditarvete edasimiitijaid.

Vaidlustatud otsuses ei ole aga esitatud ihtki kaalutlust selle kohta, kuidas tajuvad vaidluslaust
kaubamarki arikliendid nagu jousaalide, spordirajatiste ja rehabilitatsioonikeskuste kaitajad, kes neid
kaupu ostavad. Nagu néhtub eespool punktidest 58 ja 59, ostavad velotrenazoore tavaliselt just need
ettevotjad, kes annavad need seejirel oma klientidele kasutada, et voimaldada viimasel asjaomast
spordiala harrastada.

Seega tuleb todeda esiteks, et nimetatud ettevotjatel on ,spordivahendite® turul keskne rolli, ning
teiseks mojutavad nad otsustavalt 16ppkasutajate tehtava ,fiiiisilise trenni“ teenuse valikut. Asjaomase
kaubamaérgi péritolu tdhistamise iilesandest teadlikena voimaldavad nimetatud ettevotjad seeldbi
teabevahetust asjaomaste teenuste pakkujate ja l1oppkasutajate vahe (vt selle kohta ja analoogia alusel
kohtujurist Cruz Villaléni ettepanek kohtuasjas Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company,
C-409/12, EU:C:2013:563, punkt 59).

See hindamisviga asjaomase avalikkuse médratlemisel muudab vaidlustatud otsuse kui terviku
oigusvastaseks ja on seetottu otsuse tithistamise alus.

Kuna hageja piiras kdesoleva hagi eset klassi 28 kuuluvatele kaupadele ja klassi 41 kuuluvate teenustele
»spordivahendid®, siis jadb vaidlustatud otsus kehtima osas, mis puudutab vaidlusaluse kaubamérgiga
hoélmatud klassi 9 kuuluvaid kaupu ,heli- ja videolindid®.

Vottes arvesse koiki eeltoodud kaalutlusi ja ilma et oleks vaja analiiiisida kdesoleva viite neljandat
etteheidet ning teist ja kolmandat viidet, tuleb ndustuda esimese viite kolmanda etteheitega ja sellest
tulenevalt tiihistada vaidlustatud otsus osas, mis puudutab vaidlusaluse kaubamaérgiga holmatud
klassi 28 kuuluvaid kaupu ja klassi 41 kuuluvad teenuseid.

Kohtukulud

Uldkohtu kodukorra artikli 134 16ike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama
kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud.

Kuna EUIPO ja menetlusse astuja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb esiteks EUIPO kohtukulud jétta

tema enda kanda ja mdista hageja kohtukulud vastavalt hageja ndudele vilja EUIPO-It, ning teiseks
jatta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda.
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Esitatud pohjendustest lahtudes
ULDKOHUS (itheksas koda)

otsustab:

1. Tithistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja
21. juuli 2016. aasta otsus (asi R 2375/2014-5) niivord, kuivord see kisitleb 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 28

kuuluvaid kaupu ja klassi 41 kuuluvaid teenuseid.

2. Jatta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja moista Mad Dogg Athletics, Inc. kohtukulud
vilja EUIPO-It.

3. Jatta Aerospinning Master Franchising s. r. o. kohtukulud tema enda kanda.
Gervasoni Kowalik-Banczyk Mac Eochaidh
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 8. novembril 2018 Luxembourgis.

Allkirjad
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