g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziewiata izba)

z dnia 8 listopada 2018 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do
znaku — Stowny unijny znak towarowy SPINNING - Stwierdzenie cze$ciowego wygasnigcia prawa do
znaku — Artykul 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-718/16

Mad Dogg Athletics, Inc., z siedziba w Los Angeles, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana
przez adwokata J. Steinberga,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
D. Walicka, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktorej interwenientem w postepowaniu przed Sadem, dawniej Aerospinning Master Franchising, Ltd,
s.r.o., bedaca druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza EUIPO, jest

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., z siedziba w Pradze (Republika Czeska), reprezentowana
przez adwokat K. Labalestre,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Piatej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 21 lipca 2016 r. (sprawa
R 2375/2014-5) dotyczaca postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku miedzy
Aerospinning Master Franchising a Mad Dogg Athletics,

SAD (dziewiata izba),
w skladzie: S. Gervasoni, prezes, K. Kowalik-Banczyk i C. Mac Eochaidh (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: I. Dragan, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 4 pazdziernika 2016 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
17 marca 2017 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
24 marca 2017 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 marca 2018 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. skarzaca, Mad Dogg Athletics, Inc., dokonata w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia slownego znaku towarowego SPINNING (zwanego
dalej ,spornym znakiem towarowym”) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec.
w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78, s. 1), ze zmianami, zastapionym nastepnie rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.
2017, L 154, s. 1)].

W dniu 3 kwietnia 2000 r. sporny znak towarowy zostal zarejestrowany dla towaréw i uslug nalezacych
do klas 9, 28 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadajacych dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,kasety audio i wideo”;
— klasa 28: ,sprzet do ¢wiczen fizycznych”;
— Kklasa 41: ,trening fizyczny”.

W dniu 8 lutego 2012 r. interwenient, Aerospinning Master Franchising, s.r.o., wystapil z wnioskiem
o stwierdzenie czesciowego wygasniecia prawa do spornego znaku zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001]. Wniosek ten
dotyczyl towaréw nalezacych do klasy 28 oraz ustug nalezacych do klasy 41.

W dniu 21 lipca 2014 r. Wydzial Uniewaznien stwierdzil wygasniecie praw skarzacej w calosci.
W dniu 12 wrze$nia 2014 r. skarzaca wniosta do EUIPO odwolanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Decyzja z dnia 21 lipca 2016 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pigta Izba Odwolawcza EUIPO
czesciowo uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznient w zakresie dotyczacym towaréw nalezacych do klasy
9, ktére to towary nie byly objete wnioskiem interwenienta o stwierdzenie czesciowego wygasniecia
prawa do znaku. W pozostalym zakresie odwotanie zostalo oddalone na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009. W tym wzgledzie, po pierwsze, Izba Odwotawcza wskazata w pkt 23-27
zaskarzonej decyzji, ze data miarodajna dla dokonania oceny podstaw stwierdzenia wygasniecia prawa
do znaku jest dzienn wystapienia z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. Po drugie,
w pkt 28-33 zaskarzonej decyzji uznala ona, ze przywolywane przeksztalcenie spornego znaku
towarowego w nazwe zwykle uzywana dla towaréw i ustug, o ktérych mowa, powinno bylo zostac
zbadane z uwzglednieniem sposobu postrzegania wlasciwego czeskim odbiorcom koncowym.
W rezultacie odmoéwita ona dokonania analizy przedstawionych przez skarzaca dowodéw przeciwnych,
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ktére dotyczyly jej dzialann majacych na celu obrone jej znaku towarowego w panstwach cztonkowskich
innych niz Republika Czeska. Po trzecie, w pkt 34—47 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzila,
ze przedstawione w toku postepowania dowody poswiadczaly, iz okreslenie ,spinning” stalo sie
w Republice Czeskiej nazwa zwykle uzywana dla jednego z rodzajéw ,treningu fizycznego” i ,sprzetu
do ¢wiczen fizycznych” wykorzystywanego do tego treningu. Po czwarte, w pkt 48-56 zaskarzonej
decyzji uznala ona, ze okoliczno$¢, iz sporny znak towarowy stal sie zwykle uzywana nazwa, byla
wynikiem podejmowania przez skarzaca niewystarczajacych dzialan w celu ochrony jej znaku
w Republice Czeskiej. Po piate, w pkt 57—61 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzita, ze kilka
decyzji Utad pramyslového vlastnictvi (urzedu wlasnosci przemystowej, Republika Czeska) i orzeczer
czeskich sadéw potwierdza, iz skarzaca nie byla wystarczajaco ostrozna i nie podjeta stosownych
wysitkéw, aby chroni¢ swéj znak w Republice Czeskie;j.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim orzeczono wygasniecie praw do
spornego znaku towarowego dla towaréw: ,sprzet do ¢wiczen fizycznych”, nalezacych do klasy 28,
i ustug: ,trening fizyczny”, nalezacych do klasy 41;

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.

EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zasadniczo trzy zarzuty, dotyczace, po pierwsze, naruszenia art. 51
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, po drugie, naruszenia art. 41 ust. 2 lit. a) Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej i po trzecie, art. 41 ust. 2 lit. c) karty praw podstawowych.

Zarzut pierwszy dzieli sie w istocie na cztery zarzuty szczegélowe, dotyczace naruszenia prawa
w zakresie, po pierwsze, miarodajnej daty, w odniesieniu do ktérej nalezy dokonaé oceny podstawy
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, po drugie, wlasciwego terytorium, ktére nalezy bra¢ pod
uwage do celéow oceny podstawy stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, po trzecie, wlasciwego
kregu odbiorcéw, w stosunku do ktérego nalezy dokona¢ oceny podstawy stwierdzenia wygasniecia
prawa do znaku i po czwarte, blednej oceny dowodéw.
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W przedmiocie — wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego — pierwszego zarzutu szczegétowego,
dotyczgcego miarodajnej daty, w odniesieniu do ktérej nalezy dokonaé¢ ocenmy podstawy
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku

Skarzaca twierdzi w istocie, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz uznala, ze miarodajnym momentem do dokonania oceny podstawy
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku byl dzien, w ktérym interwenient wystapil z wnioskiem
o stwierdzenie wygasniecia prawa do spornego znaku towarowego. Dla skarzacej miarodajnym
momentem do dokonania oceny, czy sporny znak towarowy przeksztalcit sie w zwykle uzywana
nazwe, nie jest dzien wystapienia z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia, lecz dzien wydania
w nastepstwie tego wniosku decyzji majacej powage rzeczy osadzonej. Zdaniem skarzacej podstawa
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku powinna wcigz istnie¢ w momencie wydania decyzji
stwierdzajacej wygasniecie.

EUIPO i interwenient nie zgadzaja sie z ta argumentacja.

W tym wzgledzie, po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie
art. 62 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001) stanowi:

»,Uwaza sie, ze unijny znak towarowy od daty zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub
roszczenia wzajemnego nie powoduje skutkéw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu w zakresie,
w jakim stwierdzono wygasniecie praw wlasciciela. Na wniosek jednej ze stron moze zosta¢ ustalona
w decyzji data wcze$niejsza, z jaka wystapila jedna z podstaw stwierdzenia wygasniecia”.

Jak stusznie uznala Izba Odwotlawcza w pkt 24 zaskarzonej decyzji, w przypadku gdy stwierdzone
zostaje wygasniecie prawa do unijnego znaku towarowego, to wygasniecie staje si¢ skuteczne od
momentu zlozenia wniosku lub, na wniosek jednej ze stron, od daty wcze$niejszej, kiedy to wystapita
jedna z podstaw stwierdzenia tego wygasniecia.

Natomiast nalezy stwierdzi¢, ze prawodawca Unii Europejskiej nie przewidzial, by wygasniecie moglo
wywolywaé skutki od dnia pdzniejszego niz dziern wystgpienia z wnioskiem o jego stwierdzenie.

Z samego brzmienia art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika wiec, ze decyzja stwierdzajaca
wygasniecie prawa do znaku opiera si¢ na jednej z podstaw okre$lonych w art. 51 rozporzadzenia
nr 207/2009, zaistnialej najpdzniej w dniu zloZenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia.
W konsekwencji i wbrew temu, co twierdzi skarzaca, z przepisu tego mozna wywies¢, iz wystepowanie
podstawy stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku nalezy bada¢ zgodnie z kontekstem faktycznym
i prawnym istniejacym najpdzniej w tym dniu.

Po drugie, w odniesieniu do art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92) oraz do art. 51
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001],
ktorych brzmienie jest identyczne, zostalo juz orzeczone, ze w kontekscie wygasniecia prawa do znaku
z powodu braku rzeczywistego uzywania nalezy bra¢ pod uwage jedynie okolicznosci, ktére poprzedzaja
zlozenie wniosku o stwierdzenie wygasniecia, z zastrzezeniem jednak mozliwosci uwzglednienia
ewentualnych okolicznosci zaistniatych po tej dacie, jezeli pozwalaja one potwierdzi¢ lub lepiej ocenic¢
zakres uzywania znaku w rozpatrywanym okresie oraz rzeczywiste zamiary wlasciciela w tym czasie
[postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r., La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, pkt 29-33;
wyrok z dnia 2 lutego 2016 r., Benelli Q.J./OHIM - Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13,
EU:T:2016:54, pkt 87].
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Po pierwsze i wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, orzecznictwo to, ktére zostalo wydane w kontekscie
wygasniecia praw wlasciciela znaku z powodu braku jego rzeczywistego uzywania, mozna zastosowac
mutatis mutandis w ramach badania wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku z uwagi na
to, ze stala si¢ ona nazwa zwykle uzywana w obrocie dla danego towaru lub danej ustugi. Powyzszy
wniosek nasuwa sie z tego wzgledu, ze norma zawarta w art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
stosuje si¢ bez rozréznienia miedzy podstawami stwierdzenia wygasniecia okreslonymi w art. 51 ust. 1
tego rozporzadzenia.

Po drugie, akta sprawy ukazuja, ze wbrew wymogom orzecznictwa przypomnianego w pkt 18 powyzej,
skarzaca, przedstawiajac dowody pochodzace z okresu po zlozeniu wniosku o stwierdzenie wygasniecia,
nie ma na celu potwierdzenia lub lepszej oceny okolicznosci istniejacych w tej dacie lub przed nia.
Przeciwnie, stara si¢ ona zastrzec sobie mozliwo$¢ wykazania, ze podstawa stwierdzenia wygasniecia
prawa do znaku mogla przesta¢ istnie¢ po zlozeniu wniosku. Uwzglednienie argumentacji skarzacej
sprowadzaloby si¢ zatem do naruszenia litery art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz
przepis ten nie przewiduje takiego przypadku.

Po trzecie, skarzaca utrzymuje, ze nalezaloby mie¢ na wzgledzie wysilki podjete przez wlasciciela znaku
towarowego po zlozeniu wniosku o stwierdzenie wygasniecia w zakresie, w jakim wysilki te moglyby
zaowocowaé zmiana sposobu postrzegania znaku przez wlasciwy krag odbiorcéw. W takim wypadku
sporne oznaczenie mogloby wiec by¢ uwazane przez wlasciwy krag odbiorcéow za zwykle uzywana
nazwe w momencie wystapienia z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, jednak
nastepnie mogloby utraci¢ ten rodzajowy charakter, by na nowo, w momencie wydania decyzji
w przedmiocie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku, by¢ postrzeganym przez tych odbiorcéw
jako znak towarowy.

Nawet gdyby dopusci¢ mozliwo$¢ takiej zmiany sposobu postrzegania, to nie pozwalataby ona na
odstapienie od stosowania normy ustanowionej w art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéra
wymaga, by wystepowanie podstawy stwierdzenia wygasniecia prawa bylo oceniane zgodnie
z kontekstem faktycznym i prawnym istniejacym najpdzniej w dniu zlozenia wniosku o stwierdzenie
wygasniecia. W kazdym razie, gdyby udalo sie doprowadzi¢ do owej zmiany sposobu postrzegania, to
skarzaca zawsze mialaby mozliwo$¢ ponownego wystgpienia do EUIPO o zarejestrowanie swojego
znaku.

Wreszcie w pkt 8 skargi skarzaca podnosi, ze na kazdym etapie postepowania poprzedzajacego
uzyskanie przez decyzje EUIPO powagi rzeczy osadzonej jest ona uprawniona do przedstawienia
dowoddéw dotyczacych wysitkéw i dzialan podejmowanych po dacie zlozenia wniosku o stwierdzenie
wygasniecia w celu uswiadomienia odbiorcéw co do tego, ze oznaczenie slowne SPINNING jest
znakiem towarowym, oraz z mysla o ochronie tego znaku.

Powyzsza argumentacja tym bardziej nie moze zosta¢ uwzgledniona.

Po pierwsze, argumentacja ta pozostaje w sprzeczno$ci z twierdzeniem zawartym w pkt 7 skargi
i w sposéb domyslny odwotujacym sie do art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001), zgodnie z ktérym strony moga przedstawia¢ dowody wytacznie
w wyznaczonych przez EUIPO terminach do przedstawienia uwag.

Po drugie, dowody, ktére zostaly przedstawione nie w terminie wyznaczonym przez EUIPO, ale na
pdZniejszym etapie postepowania, moga zostaé ewentualnie uwzglednione na podstawie art. 76 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 wylacznie jako uzupelnienie dowodéw przedstawionych w terminie (zob.
podobnie wyroki: z dnia 18 lipca 2013 r., New Yorker SHK Jeans/OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484,
pkt 30; z dnia 26 wrze$nia 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions,
C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 113, 114). O ile przepis ten dopuszcza zatem wzigcie pod uwage
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dowoddw, ktére zostaly przedstawione po terminie, jednak maja charakter uzupelniajacy, o tyle nie
zezwala on Izbie Odwolawczej na rozszerzenie przyslugujacego jej uznania na dowody nowe (zob.
podobnie wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, pkt 25-27).

Stosowanie tego orzecznictwa, ktére dopuszcza pod pewnymi warunkami uwzglednienie dowodéw
przedstawionych po terminie, nie moze jednak prowadzi¢ do naruszenia litery i skutecznosci (effet
utile) art. 55 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Przedstawione po terminie dowody, zwlaszcza jezeli
dotycza one okolicznosci zaistnialych po dniu zlozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku, moga zatem zosta¢ uwzglednione — zgodnie z tym, co wskazano w pkt 18-20 powyzej —
wylacznie jesli potwierdzaja lub pozwalaja lepiej oceni¢ okolicznos$ci zaistniale przed data zlozenia
wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub istniejace w tej dacie.

Zwazywszy na ogo6l powyzszych uwag, pierwszy zarzut szczegétowy nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie — wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego — drugiego zarzutu szczegétowego,
dotyczgcego naruszenia prawa w zakresie wlasciwego terytorium, ktore nalezy brac pod uwage do
celow oceny podstawy stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku

Skarzaca twierdzi w istocie, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz uznala, Ze terytorium wtlasciwe dla dokonania oceny podstawy stwierdzenia
wygasniecia prawa do znaku ograniczalo sie¢ do Republiki Czeskiej. Dla skarzacej zawezenie tego
badania do jednego tylko panstwa czlonkowskiego nie jest wystarczajace dla stwierdzenia wygasniecia
prawa do spornego znaku towarowego pomimo renomy, jaka cieszy sie on w calej Unii. Zdaniem
skarzacej o wygasnieciu prawa do spornego znaku towarowego mozna méwi¢ tylko wéwczas, gdy znak
ten jest postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw jako zwykle uzywana nazwa w calej Unii lub
przynajmniej w jej bardzo przewazajacej czesci.

EUIPO i interwenient nie zgadzaja sie z ta argumentacja.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze na podstawie zasady jednolitego charakteru unijnego znaku
towarowego, wyrazonej w motywie 3 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie motyw 4 rozporzadzenia
2017/1001) i doprecyzowanej w art. 1 ust. 2 tego rozporzadzenia (obecnie art. 1 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001) unijnym znakom towarowym przyznaje si¢ jednolita ochrone i wywoluja one jednolite
skutki na calym terytorium Unii. Zgodnie z tym ostatnim przepisem unijny znak towarowy moze —
o ile rozporzadzenie nie stanowi inaczej — zosta¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia
sie lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygasnigcia praw wlasciciela znaku lub uniewaznienia znaku,
a jego uzywanie moze by¢ zakazane, jedynie w odniesieniu do calej Unii (wyrok z dnia 20 lipca
2017 r., Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, pkt 26).

Ponadto art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 58 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001)
wyjasnia, ze mozna stwierdzi¢ czeSciowe wygasniecie prawa do znaku w odniesieniu do czesci
rozpatrywanych towaréw lub ustug. O ile przepis ten przewiduje wiec mozliwo$¢ dostosowania
zakresu wygasniecia pod wzgledem przedmiotowym, o tyle nalezy stwierdzi¢, ze prawodawca Unii nie
przewidzial takiej mozliwosci pod wzgledem terytorialnym.

Z przywotanych w pkt 31 i 32 powyzej przepiséw wynika zatem, ze decyzja o stwierdzeniu wygasniecia
prawa do znaku obowiazuje bezwzglednie dla catego terytorium Unii.

Wobec powyzszego, jezeli zostanie wykazane, ze unijny znak towarowy utracil swdj charakter
odrézniajacy na ograniczonej czesci terytorium Unii, w tym wypadku w pojedynczym panstwie
czlonkowskim, to ustalenie to w sposéb konieczny wiaze si¢ z tym, ze nie bedzie moéglt on juz
wywolywaé skutkéw przewidzianych przez rozporzadzenie nr 207/2009 w calej Unii. W rezultacie
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i wbrew temu, co podnosi skarzaca, wystarczy, by przeksztalcenie takiego znaku w zwykle uzywana
nazwe zostalo stwierdzone chocby w pojedynczym panstwie czlonkowskim, aby stwierdzenie
wygasniecia praw jego wlasciciela zostalo orzeczone dla catej Unii.

Powyzszy wniosek jest ponadto zgodny z celami, ktérym stuzy rozporzadzenie nr 207/2009, i z zasada
jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, ktéra cele te konkretyzuje.

Z lacznej analizy motywéw 2, 4 i 6 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie motywéw 3, 5 i 7
rozporzadzenia 2017/1001) wynika, ze poprzez pozwolenie przedsiebiorstwom na dostosowanie swojej
dziatalnosci gospodarczej do rynku wewnetrznego i prowadzenie jej bez przeszkdd rozporzadzenie to
zmierza do zniesienia bariery terytorialno$ci praw, jakie ustawodawstwa panstw cztonkowskich
przyznaja wlascicielom znakéw towarowych. Unijny znak towarowy pozwala wiec wtascicielowi na
odrdznienie jego towaréw lub ustug w ten sam sposéb w calej Unii bez wzgledu na granice. Natomiast
przedsiebiorstwa, ktére nie chca chroni¢ swoich znakéw towarowych na poziomie Unii, moga korzysta¢
z systemu krajowych znakéw towarowych, bez koniecznosci zglaszania nalezacych do nich znakéw
towarowych jako unijnych. Celem systemu unijnych znakéw towarowych jest zatem, jak wynika to
z motywu 2 rozporzadzenia nr 207/2009, stworzenie na rynku wewnetrznym warunkéw podobnych do
warunkow istniejacych na rynku krajowym (zob. podobnie wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno
Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 40, 42).

W tym wzgledzie skarzaca twierdzi, ze do orzeczenia $rodka w postaci wygasniecia prawa do znaku jest
wymagane, by dany znak stal si¢ zwykle uzywana nazwa z powodu dzialani lub bezczynnosci jego
wlasciciela w catej Unii lub w jej znacznie przewazajacej czesci.

Tego argumentu nie mozna uwzglednic. Jak zasadniczo stusznie podkreslaja EUIPO i interwenient,
w zamian za ochrone znaku towarowego na poziomie europejskim wymaga sie, by jego wlasciciel byt
wystarczajaco zapobiegliwy, to jest chronil swoje prawa i dochodzil ich w catej Unii. Prawa wlasciciela
znaku towarowego powinny zatem wygasnaé, jezeli z powodu jego bezczynnosci dany znak
przeksztalcil sie, nawet na ograniczonej czesci terytorium Unii, w tym wypadku w pojedynczym
panstwie czlonkowskim, w zwykle uzywana nazwe.

Omawiany $rodek w postaci wygasniecia prawa do znaku umozliwia wiec innym uczestnikom obrotu
swobodne uzywanie zarejestrowanego oznaczenia. Stuzy on wobec tego celowi interesu ogélnego, ktéry
wymaga, by oznaczenia lub wskazéwki, ktére staly sie zwykle uzywane do okreslania towaréw lub
ustug, dla ktérych znak zostal zarejestrowany, mogly pozosta¢ dostepne lub by¢ swobodnie uzywane
przez wszystkich. Artykut 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 ma zatem na celu
zagwarantowanie zachowania charakteru odrézniajacego przez znak, zgodnie z jego funkcja
wskazywania pochodzenia, i zapobiezenie temu, by okreslenia rodzajowe byly na stale zastrzezone dla
jednego tylko przedsiebiorstwa z powodu zarejestrowania ich w charakterze znaku towarowego [zob.
podobnie i analogicznie w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 opinia rzecznika
generalnego P. Légera w sprawie Bjornekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, pkt 53, 54].

Co wiecej, orzeczenie wygasniecia praw wlasciciela danego znaku towarowego dla calego terytorium
Unii, nawet jezeli przeksztalcenie tego znaku w zwykle uzywana nazwe zostalo stwierdzone wylacznie
w odniesieniu do ograniczonej czesci tego terytorium, w tym wypadku pojedynczego panstwa
czlonkowskiego, pozwala na unikniecie sprzecznych rozstrzygnie¢ EUIPO i sadéw krajowych
orzekajacych jako sady wlasciwe w sprawach unijnych znakéw towarowych, a w konsekwencji
zapewnienie takze, ze jednolity charakter unijnych znakéw towarowych nie zostanie naruszony (zob.
podobnie i analogicznie wyrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776,
pkt 28).

Powyzszych stwierdzen nie sa w stanie podwazy¢ pozostale argumenty skarzacej.
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Po pierwsze, skarzaca uwaza, ze w celu poparcia swojego rozumowania Izba Odwotawcza blednie
powotala sie w pkt 30 zaskarzonej decyzji na wyrok z dnia 6 pazdziernika 2009 r., PAGO International
(C-301/07, EU:C:2009:611).

W tym wzgledzie Trybunal orzek! juz, ze orzecznictwo to dotyczy wykladni przepiséw odnoszacych sie
do rozszerzonej ochrony przyznanej znakom towarowym cieszacym si¢ renoma lub powszechnie
znanym w Unii lub w panstwie czlonkowskim, w ktérym zostaly zarejestrowane. Wspomniane
przepisy stuza za$ realizacji celu odmiennego od wymogéw ustanowionych w art. 51 rozporzadzenia
nr 207/2009, ktére moga skutkowaé wygasnieciem praw do znaku (zob. podobnie wyroki: z dnia
19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 53; z dnia 3 wrze$nia 2015 r., Iron &
Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, pkt 21).

Nawet jesli odestanie do wyroku z dnia 6 pazdziernika 2009 r., PAGO International (C-301/07,
EU:C:2009:611) jest oczywiscie bledne, nie moze ono, z uwagi na swdj pomocniczy wzgledem
rozumowania Izby Odwotawczej charakter, prowadzi¢ do stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej
decyzji. Izba Odwolawcza zdecydowata sie bowiem w pkt 31 zaskarzonej decyzji na ograniczenie
przeprowadzanego badania wylacznie do terytorium czeskiego nie ze wzgledu na to orzecznictwo, ale
ze wzgledu na zasade jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

Po drugie, skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza blednie ustanowila paralele miedzy przestankami
rejestracji oznaczenia, ktére zakazuja rejestracji oznaczenia miedzy innymi wéwczas, gdy bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji wystepuje jedynie w czesci Unii, a przestankami stwierdzenia wygasniecia
praw wlasciciela unijnego znaku towarowego. Dla skarzacej przeslanki przewidziane w art. 7
rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 rozporzadzenia 2017/1001) istotnie réznia sie od
przestanek ustanowionych w art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

Argument ten nie moze zosta¢ uwzgledniony. Jak stusznie wskazata Izba Odwotawcza w pkt 31
zaskarzonej decyzji i jak EUIPO przypomnialo w trakcie rozprawy, jednolity charakter unijnego znaku
towarowego stanowi fundamentalng zasade prawng, ktéra lezy u podstaw calego rozporzadzenia
nr 207/2009. Zasada ta wymaga bowiem w szczegélnosci, by unijny znak towarowy byl w chwili jego
rejestracji odrézniajacy w calej Unii i zachowal ten charakter odrézniajacy, unikajac przeksztalcenia
go, nawet w ograniczonej cze$ci Unii, w tym wypadku w pojedynczym panstwie czlonkowskim,
w nazwe zwykle uzywana w obrocie dla towaréw i ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany.

Ponadto nie mozna uwzgledni¢ argumentacji skarzacej opartej na tym, ze art. 52 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 59 rozporzadzenia 2017/1001) odsyla do art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001), podczas gdy art. 51 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia nie zawiera takiego odeslania. Z jednej strony art. 52 rozporzadzenia nr 207/2009
odnosi sie do uniewaznienia prawa do unijnego znaku towarowego, a nie — jak w niniejszym wypadku
— do stwierdzenia wygasniecia praw jego wlasciciela. Z drugiej strony, co wynika tez z pkt 46 powyzej,
jednolity charakter unijnego znaku towarowego stanowi fundamentalna zasade prawa, ktéra lezy
u podstaw calego rozporzadzenia nr 207/2009. Pozostaje zatem bez znaczenia, Ze niektére przepisy
tego rozporzadzenia, takie jak jego art. 7 ust. 2, wyraznie konkretyzuja te zasade, a inne tego nie
czynia.

Po trzecie, w toku rozprawy skarzaca stwierdzila, ze orzeczenie wygasniecia praw wtasciciela unijnego
znaku towarowego byloby powazne i niesprawiedliwe, gdyby przeksztalcenie tego znaku w nazwe
zwykle uzywana w obrocie dla towaru lub ustugi, dla ktérych zostal zarejestrowany, dotyczylo tylko
pojedynczego panstwa czltonkowskiego.

W tym wzgledzie Sad pragnie wskaza¢, ze decyzja o stwierdzeniu wygasniecia praw do znaku oparta na
takiej podstawie, niezaleznie od tego, jak powazne bylyby jej konsekwencje dla wtasciciela danego
znaku, jest nierozerwalnie zwiazana z zamierzonym przez prawodawce Unii stanem prawnym, ktéry
wynika w szczegélnosci z art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto, zwazywszy na zasady
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réwnowagi instytucjonalnej i rozdzialu kompetencji ustanowione w art. 13 ust. 2 TUE (zob. wyrok
z dnia 28 lipca 2016 r., Rada/Komisja, C-660/13, EU:C:2016:616, pkt 31, 32 i przytoczone tam
orzecznictwo), Sadowi nie przystuguje kompetencja do dostosowania wspomnianego rozporzadzenia.
Jedynie dziatanie prawodawcy Unii mogloby zatem doprowadzi¢ do zmiany tych przepiséw. Poza tym
skarzaca nie podniosla wobec art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 zadnego zarzutu
niezgodnos$ci z prawem.

Zwazywszy na ogol powyzszych uwag, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa,
opierajac sie do celow stwierdzenia wygasniecia prawa do spornego znaku na dowodach
ograniczonych do Republiki Czeskiej, w zwigzku z czym drugi zarzut szczegélowy podlega oddaleniu
jako bezzasadny.

W przedmiocie — wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego — trzeciego zarzutu szczegélowego,
dotyczgcego naruszenia prawa w zakresie wlasciwego kregu odbiorcow, w stosunku do ktorego
nalezy dokonac oceny podstawy stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku

Na poparcie wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego trzeciego zarzutu szczegélowego skarzaca
podnosi, ze Izba Odwotawcza naruszyla art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz
stwierdzila w istocie, ze wlasciwy dla dokonania oceny podstawy stwierdzenia wygasniecia krag
odbiorcéw ograniczal sie do uzytkownikéw konicowych, a zatem nie nalezalo bra¢ pod uwage sposobu
postrzegania charakterystycznego dla odno$nych odbiorcéw profesjonalnych.

EUIPO i interwenient nie zgadzaja sie z tymi argumentami.

W tym wzgledzie z orzecznictwa wynika, ze kwestie, czy znak towarowy stal sie nazwa zwykle uzywana
w obrocie dla towaru lub uslugi, dla ktérych zostal zarejestrowany, nalezy ocenia¢ nie tylko
w odniesieniu do sposobu postrzegania charakterystycznego dla konsumentéw lub uzytkownikéw
koncowych, lecz takze stosownie do uwarunkowan danego rynku przy uwzglednieniu sposobu
postrzegania wlasciwego dla odbiorcéw profesjonalnych, takich jak sprzedawcy. Jednakze co do zasady
rozstrzygajaca role odgrywa sposob postrzegania wtasciwy dla konsumentéw lub uzytkownikéw
konncowych. A zatem w sytuacji charakteryzujacej sie utrata przez sporny znak charakteru
odrdzniajacego z punktu widzenia odbiorcéw koncowych, owa utrata moze prowadzi¢ do wygasniecia
praw przyznanych wlascicielowi danego znaku. Okolicznos$¢, ze sprzedawcy sa $wiadomi istnienia
wspomnianego znaku towarowego i pochodzenia, na ktére on wskazuje, nie moze sama wykluczy¢
takiego wygasniecia [zob. podobnie i analogicznie w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 2008,
L 299, s. 25) wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company, C-409/12,
EU:C:2014:130, pkt 28, 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

Z orzecznictwa tego wynika, ze wlasciwy krag odbiorcéw, ktérego punkt widzenia nalezy wzia¢ pod
uwage przy dokonywaniu oceny, czy sporny znak towarowy stal si¢ w obrocie nazwa zwykle uzywana
dla towaréw lub wustug, dla ktérych zostal zarejestrowany, powinien zosta¢ zdefiniowany
z uwzglednieniem uwarunkowan rynku tych towaréw lub uslug (zob. podobnie i analogicznie wyrok
z dnia 29 kwietnia 2004 r., Bjornekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, pkt 26; opinia
rzecznika generalnego P. Cruza Villaléna w sprawie Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company,
C-409/12, EU:C:2013:563, pkt 58, 59).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza stwierdzita w pkt 32 zaskarzonej decyzji, ze analizie nalezalo
podda¢ wylacznie sposdb, w jaki rozpatrywane towary i ustugi sa postrzegane przez czeskich odbiorcéw
konicowych. Zdaniem Izby Odwotawczej nie zostalo wykazane, by rynki ,treningu fizycznego” oraz
»sprzetu do ¢wiczen fizycznych” cechowaly sie uwarunkowaniami nakazujacymi wziecie pod uwage
sposobu postrzegania wlasciwego dla dzialajacych na tych rynkach odbiorcéw profesjonalnych.
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W skardze skarzaca podnosi, ze wiekszo$¢ jej rowerdw treningowych jest sprzedawana odbiorcom
profesjonalnym zajmujacym sie¢ prowadzeniem sitowni, placéwek sportowych i osrodkéow
rehabilitacyjnych.

W odpowiedzi na wystosowane przez Sad pytanie na piSmie skarzaca potwierdzila, ze
w przeciwienstwie do odbiorcéw profesjonalnych zajmujacych sie prowadzeniem sitowni, placéwek
sportowych i os$rodkéw rehabilitacyjnych uzytkownicy koncowi nabywaja stosunkowo niewiele
roweréw treningowych ze wzgledu na ich wysoka cene. W toku rozprawy skarzaca wyjasnita réwniez,
co nie zostalo zakwestionowane przez inne strony, ze jej rowery treningowe sa sprzedawane w 95%
przypadkéw odbiorcom profesjonalnym.

Na rozprawie, w odpowiedzi na pytanie zadane ustnie przez Sad, wszystkie strony przyznaly, ze
omawiany sport praktykuje sie w grupach, na rowerach treningowych, zwykle w salach sportowych lub
w silowniach i pod nadzorem trenera sportowego. Sad zauwaza ponadto, ze opis ten jest podobny do
opisu przyjetego przez Wydzial Uniewaznien, ktéry zostal przypomniany przez Izbe Odwotawcza
w czesci ,Zwiezte przedstawienie okolicznosci faktycznych” zaskarzonej decyzji.

W rezultacie Izba Odwolawcza blednie stwierdzita w pkt 32 zaskarzonej decyzji, ze klienci
profesjonalni nie nalezeli do wtasciwego kregu odbiorcéw w przypadku ,sprzetu do ¢wiczen
fizycznych”, poniewaz co do zasady to wlasnie podmioty profesjonalne zajmujace si¢ prowadzeniem
sifowni, placowek sportowych i o§rodkéw rehabilitacyjnych nabywaja te rowery treningowe.

Chociaz prawda jest, jak twierdzilo EUIPO na rozprawie, ze kategoria ,sprzetu do ¢wiczen fizycznych”
nie ogranicza si¢ do roweréw treningowych oraz ze pozostale z rozpatrywanych towaréw moga by¢
nabywane przez odbiorcéw indywidualnych, to jednak z pkt 57 powyzej wynika, ze ze wzgledu na ich
wysoka cene same rowery treningowe sa rzadko nabywane przez takich odbiorcéw. Argument EUIPO
nie pozwala zatem wykluczy¢ klientéw profesjonalnych z wtasciwego kregu odbiorcéw w przypadku
»sprzetu do ¢wiczen fizycznych”.

Zwazywszy na powyzsze elementy, Izba Odwotawcza blednie wykluczyta sposéb postrzegania wlasciwy
dla odbiorcéw profesjonalnych w przypadku ,sprzetu do ¢wiczen fizycznych” z przeprowadzanej przez
siebie analizy do celéw oceny, czy sporny znak towarowy stal si¢ nazwa zwykle uzywana w obrocie dla
»sprzetu do ¢wiczen fizycznych”, dla ktérego zostal on zarejestrowany. W rezultacie Izba Odwotawcza
popelnita blad w ocenie przy definiowaniu wlasciwego kregu odbiorcow dla ,sprzetu do ¢wiczen
fizycznych”, nalezacego do klasy 28, poniewaz nie wziela pod uwage sposobu postrzegania wtasciwego
dla klientéw profesjonalnych dzialajacych na tym rynku.

Powyzszego wniosku nie podwaza fakt, ze — jak twierdzil interwenient podczas rozprawy — w pkt 41,
45-47, 49, 53 i 62 zaskarzonej decyzji jest mowa o sposobie postrzegania wlasciwym dla podmiotéw
profesjonalnych. Nalezy stwierdzi¢, ze owe wzmianki dotycza wylacznie omawianego sportu, a nie
»sprzetu do ¢wiczen fizycznych”. Jedynie w pkt 44 zaskarzonej decyzji wyraznie nawigzano do sposobu
postrzegania spornego znaku towarowego przez podmioty profesjonalne w kontekscie rowerdéw
treningowych i obuwia, jednak ten punkt dotyczyl sprzedawcéw owych artykuléw sportowych.

Zaskarzona decyzja nie zawiera natomiast zadnych informacji na temat sposobu postrzegania spornego
znaku towarowego przez klientéw profesjonalnych, w szczegélnosci takich jak podmioty zajmujace sie
prowadzeniem sitowni, placéwek sportowych i o$rodkéw rehabilitacyjnych, wystepujacych
w charakterze nabywcéw tych towaréw. Tymczasem, jak wynika z pkt 58 i 59 powyzej, to wlasnie te
podmioty co do zasady nabywaja rowery treningowe i udostepniaja je nastepnie swoim wlasnym
klientom celem umozliwienia tym ostatnim wziecia udzialu w omawianych zajeciach sportowych.

Nalezy zatem stwierdzié¢, po pierwsze, ze owe podmioty profesjonalne odgrywaja centralna role na

rynku ,sprzetu do ¢wiczen fizycznych”, a po drugie, ze maja one decydujacy wplyw na dokonywany
przez uzytkownikéow koncowych wybér ,treningu fizycznego”. Poprzez swoja znajomos$¢ funkcji

10 ECLL:EU:T:2018:758
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wskazywania pochodzenia spornego znaku towarowego owe podmioty pozwalaja na realizacje procesu
komunikacji miedzy podmiotami $§wiadczacymi te uslugi a uzytkownikami koricowymi (zob. podobnie
i analogicznie opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villaléna w sprawie Backaldrin Osterreich The
Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, pkt 59).

Powyzszy blad w ocenie przy definiowaniu wtasciwego kregu odbiorcéw sprawia, ze wada dotknieta jest
cala decyzja, co w rezultacie uzasadnia stwierdzenie jej niewaznosci.

Poniewaz jednak skarzaca ograniczyla przedmiot niniejszej skargi do oznaczanych spornym znakiem
towarowym towaréw: ,sprzet do ¢wiczen fizycznych”, nalezacych do klasy 28, i do ustug: ,trening
fizyczny”, nalezacych do klasy 41, skutki zaskarzonej decyzji nalezy utrzymaé¢ w mocy w odniesieniu
do oznaczanych tym znakiem towaréw: ,kasety audio i wideo”, nalezacych do klasy 9.

W $wietle powyzszych rozwazan i bez potrzeby rozpatrywania wysuwanego w ramach niniejszego
zarzutu czwartego zarzutu szczegélowego ani zarzutéw drugiego i trzeciego, nalezy uwzgledni¢
wysuwany w ramach zarzutu pierwszego trzeci zarzut szczegélowy i w konsekwencji stwierdzi¢

niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym oznaczanych spornym znakiem towarowym
towaréw nalezacych do klasy 28 i ustug nalezacych do klasy 41.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz EUIPO i interwenient przegrali sprawe, nalezy, po pierwsze, nakaza¢ EUIPO - zgodnie
z zadaniami skarzacej — pokrycie jego wlasnych kosztéw oraz kosztéw poniesionych przez skarzaca,
a po drugie, postanowi¢, ze interwenient pokryje wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (dziewiata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Piatej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 21 lipca 2016 r. (sprawa R 2375/2014-5) w zakresie
dotyczacym towaréw nalezacych do klasy 28 i uslug nalezacych do klasy 41 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2) EUIPO pokrywa, poza wlasnymi kosztami, koszty poniesione przez Mad Dogg Athletics, Inc.

3) Aerospinning Master Franchising, s.r.o. pokrywa wlasne koszty.
Gervasoni Kowalik-Banczyk Mac Eochaidh
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 listopada 2018 r.

Podpisy
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