g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 8 november 2018*

"EU-varumirke — Upphévandeforfarande — Ord-EU-mirket SPINNING - Forklaring om delvist
upphédvande — Artikel 51.1 b i férordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 b i forordning
(EU) 2017/1001)”
I mal T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., Los Angeles, Kalifornien (Forenta staterna), foretratt av advokaten
J. Steinberg,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretrddd av D. Walicka, i egenskap av
ombud,

svarande,

varvid intervenienten vid tribunalen, tidigare Aerospinning Master Franchising, Ltd, s.r.o., som var
motpart i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, var

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., Prag (Republiken Tjeckien), foretritt av advokaten
K. Labalestra,

angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte 6verklagandendmnd den
21 juli 2016 (drende R 2375/2014-5), om ett upphdvandeforfarande mellan Aerospinning Master
Franchising och Mad Dogg Athletics,

meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen),

sammansatt av ordféranden S. Gervasoni samt domarna K. Kowalik-Bariczyk och C. Mac Eochaidh
(referent),

justitiesekreterare: handlaggaren I. Dragan,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 4 oktober 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 17 mars 2017,

* Rattegangssprak: engelska.
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med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 24 mars 2017,
efter forhandlingen den 15 mars 2018,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Den 1 april 1996 ansokte klaganden, Mad Dogg Athletics, Inc., vid Europeiska unionens
immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) (nedan kallad immaterialrdttsmyndigheten) om registrering av
ordmirket SPINNING (nedan kallat det omstridda varumaérket) enligt radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1), i dndrad lydelse (vilken
ersatts av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken
(EUT L 78, 2009, s. 1), i dndrad lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det omstridda varumairket registrerades den 3 april 2000, bland annat for varor och tjanster i
klasserna 9, 28 och 41, i den mening som avses i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och
tillagg, och motsvarar, for respektive klass, foljande beskrivning:

— klass 9: "Ljud- och videokassetter”
— klass 28: "Traningsutrustning”
— klass 41: "Motionstraning”.

Den 8 februari 2012 ansokte intervenienten Aerospinning Master Franchising, s.r.o., om delvist
upphédvande av det omstridda varumaérket i enlighet med artikel 51.1 b i forordning nr 207/2009 (nu
artikel 58.1 b i férordning 2017/1001). Ansokan avsag varorna i klass 28 och tjansterna i klass 41.

Annulleringsenheten forklarade den 21 juli 2014 klagandens rattigheter helt och hallet upphévda.
Klaganden 6verklagade annulleringsenhetens beslut till EUIPO den 12 september 2014.

Genom beslut av den 21 juli 2016 (nedan kallat det 6verklagade beslutet) upphiavde EUIPO:s femte
overklagandendmnd delvis annulleringsenhetens beslut. Beslutet upphévdes i den del det avsag
varorna i klass 9, da intervenientens ansokan om delvist upphdvande inte avsag dessa varor.
Overklagandet ogillades i 6vrigt med stéd av artikel 51.1 b i férordning nr 207/2009. For det forsta
angav Overklagandendmnden, i punkterna 23-27 i det overklagade beslutet, att grunderna for
upphévande skulle bedémas vid tidpunkten for ingivandet av ansokan om upphédvande. For det andra
konstaterade Overklagandendmnden, i punkterna 28-33 i det overklagade beslutet, att den pastidda
forvandlingen av det omstridda varumirket till en allmidn beteckning fér de aktuella varorna och
tjdnsterna maste undersokas mot bakgrund av hur det uppfattas av de tjeckiska slutanvindarna.
Darfor viagrade ndamnden att préva den motbevisning som klaganden aberopade betriffande dess
atgdrder for att forsvara sitt varumérke i andra medlemsstater én Republiken Tjeckien. For det tredje
fann overklagandendmnden, i punkterna 34—47 i det 6verklagade beslutet, att den bevisning som hade
lagts fram under forfarandet styrkte att ordet ”"spinning”, i Republiken Tjeckien hade blivit den
allmidnna beteckningen for en vis typ av “motionstraning” och ”trdningsutrustning” som anvinds for
denna trdning. For det fjarde fann Overklagandendmnden, i punkterna 48-56 i det overklagade
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beslutet, att den omstédndigheten att det omstridda varumérket hade blivit en allmén beteckning
berodde pa klagandens otillrackliga atgarder for att skydda sitt varumérke i Republiken Tjeckien. For
det femte fann Overklagandendmnden, i punkterna 57-61 i det overklagade beslutet, att flera beslut
fran Utad pramyslového vlastnictvi (myndigheten for industriell dganderitt, Republiken Tjeckien) och
avgoranden fran tjeckiska domstolar bekriftade att klaganden inte hade varit tillrackligt vaksam och
inte hade gjort rimliga anstrangningar for att skydda sitt varumérke i Republiken Tjeckien.

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet i den del det omstridda varuméirket upphavdes for varorna
"traningsutrustning” i klass 28, och for tjansten "motionstréning” i klass 41, och

— forplikta EUIPO att ersitta rattegangskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Till stod for sitt 6verklagande har klaganden i huvudsak anfort tre grunder. De avser asidosittande av,
for det forsta, artikel 51.1 b i forordning nr 207/2009, for det andra, artikel 41.2 a i Europeiska
unionens stadga om de grundldggande réttigheterna och, for det tredje, artikel 41.2 c i stadgan om de
grundldggande rattigheterna.

Den forsta grunden kan delas upp i fyra delar, som avser, for det forsta, felaktig rattstillimpning vad
giller den tidpunkt som ska beaktas vid beddmningen av grunden fér upphédvande, for det andra,
felaktig rattstillampning vad giller det omrade som ska beaktas vid bedomningen av grunden for
upphévande, for det tredje, felaktig rattstillimpning vad giller den omséttningskrets som ska beaktas
vid beddmningen av grunden foér upphdvande, och, for det fjarde, felaktig bedomning av bevisningen.

Den forsta grundens forsta del avseende felaktig rdttstillimpning ndr det giller den tidpunkt som
ska beaktas vid bedomningen av grunden for upphdvande

Klaganden har i huvudsak gjort gillande att overklagandendmnden &sidosatte artikel 51.1 b i
forordning nr 207/2009 nir den ansag att den tidpunkt som ska beaktas vid bedémningen av grunden
for upphédvande ér den dag da intervenienten inkom med sin ansokan om upphédvande av det
omstridda varumarket. Klaganden anser att den tidpunkt som ska beaktas vid bedomningen av om det
omstridda varumarket har blivit en allmén beteckning inte dr ndr ansdkan om upphédvande ingavs, utan
nédr det lagakraftvunna beslutet betrdffande denna ansokan fattades. Enligt klaganden maste grunden
for upphdvande fortfarande foreligga nér beslutet om upphévande antas.
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EUIPO och intervenienten har bestritt detta resonemang.

I detta hdnseende ska det for det forsta papekas att foljande foreskrivs i artikel 55.1 i forordning
nr 207/2009 (nu artikel 62.1 i férordning nr 2017/1001):

"I den utstrackning som innehavarens rattigheter helt eller delvis forklaras upphédvda ska
[unions]varumairket anses ha forlorat de rittsverkningar som anges i denna férordning fran dagen for
ansOkan om upphévande eller framstdllan av genkdromalet. Pa begédran av en av parterna kan det i
beslutet faststillas den tidigare tidpunkt vid vilken grunden fér upphévande intraffade.”

Sasom overklagandendmnden helt riktigt konstaterade i punkt 24 i det 6verklagade beslutet, géller att
om ett EU-varumirke forklaras upphdvt sa har upphédvandet verkan fran och med ingivandet av
ansokan om upphévande, eller pa begiran av nagon av parterna, fran och med den tidigare tidpunkt
vid vilken grunden for upphévande intraffade.

Diaremot ska det konstateras att unionslagstiftaren inte har angett att upphédvandet kan fa verkan fran
och med en senare tidpunkt dn dagen for ansékan om upphévande.

Det framgar saledes av sjdlva lydelsen i artikel 55.1 i forordning nr 207/2009 att beslutet om
upphédvande maste baseras pa en grund som det hénvisas till i artikel 51 i forordning 207/2009 och
som forelag den dag ansokan om upphévande gavs in eller tidigare. I motsats till vad klaganden har
hévdat kan man saledes av denna bestimmelse sluta sig till att fragan huruvida det foreligger grund
for upphdvande maste undersokas utifran den rittsliga och faktiska bakgrund som forelag vid denna
tidpunkt eller tidigare.

For det andra konstaterar tribunalen att det redan har slagits fast, vad galler artikel 12.1 i radets forsta
direktiv. 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) och
artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i férordning nr 2017/1001), vilka har samma
lydelse, att det ndr det giller upphévande av ett varumérke pa grund av bristande verkligt bruk endast
ar omstdndigheter som har intraffat fore ansokan om upphévande som ska beaktas, dock utan hinder
av att det eventuellt kan bli fraga om att beakta omstandigheter som intréffat efter ansokan for det fall
dessa kan gora det mojligt att bekrifta, eller battre bedéma, omfattningen av anvéndningen av
varumirket under den relevanta tidsperioden samt innehavarens verkliga avsikter under denna period
(beslut av den 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, punkterna 29-33, och
dom av den 2 februari 2016, Benelli Q. J./harmoniseringskontoret — Demharter (MOTOBI B
PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, punkt 87).

For det forsta, och i motsats till vad klaganden har gjort géllande, ska denna rittspraxis betraffande
upphédvande av en varumirkesinnehavares rattigheter pa grund av bristande verkligt bruk dven anses
galla i tillampliga delar nér det giller prévningen av en ansékan om upphévande av ett varumérke pé
grund av att det har blivit en allmidn beteckning inom handeln fér en produkt eller for en tjanst. En
sadan l6sning gor sig gillande eftersom regeln i artikel 55.1 i forordning nr 207/2009 ar tillaimplig
utan atskillnad vad géller de olika grunderna for upphévande i artikel 51.1 i samma férordning.

For det andra framgar det av handlingarna i malet att klagandens avsikt, vilken strider mot kraven i
den réttspraxis som avses i punkt 18 ovan, inte dr att genom att inge bevis som hérror fran tiden efter
ansokan om upphévande gora det mojligt att bekrafta, eller battre bedoma, omstédndigheter som forelag
vid den tidpunkten eller tidigare. Tvartom avser klaganden att forbehélla sig en mojlighet att visa att
grunden for upphévande skulle kunna ha upphort efter det att ansokan om upphévande gavs in. Om
klagandens resonemang godtogs skulle detta séledes strida mot ordalydelsen i artikel 55.1 i férordning
nr 207/2009, eftersom den bestimmelsen inte rymmer nigon sddan mojlighet.
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For det tredje har klaganden anfort att hansyn borde tas till de anstrangningar som innehavaren av ett
varumérke har gjort efter ingivandet av en ansokan om upphévande, i den man dessa anstrangningar
har lett till en omsvéingning i omsattningskretsens uppfattning. For det fall sidan hansyn kan tas har
klaganden anfort att omséttningskretsen uppfattade det omstridda kdnnetecknet som en allmén
beteckning vid den tidpunkt d& ansokan om upphdvande ingavs, men att kdnnetecknet dérefter
forlorat sin allménna karaktdr for att pa nytt betraktas som ett varumirke av omséttningskretsen vid
den tidpunkt da beslutet om upphévande antogs.

Aven om det antogs att det var mojligt med en sddan omsvingning i omsittningskretsens uppfattning,
skulle denna inte gora det tillatet att ga emot regeln i artikel 55.1 i férordning nr 207/2009 om att
grunden for upphdvande ska bedomas utifran den rittsliga och faktiska bakgrund som forelag vid
tidpunkten for ingivandet av ansokan om upphévande eller tidigare. Om det visar sig att det skett en
sadan omsvingning dr det, under alla omsténdigheter, alltid mojligt for klaganden att pa nytt ansoka
om att EUIPO ska registrera varumérket.

Slutligen har klagandebolaget, i punkt 8 i dverklagandet, anfort att det under hela forfarandet fram till
den tidpunkt da EUIPO:s beslut vinner laga kraft har ritt att inkomma med bevisning for de
anstringningar och de atgirder som — efter ansékan om upphédvande — vidtagits i syfte att informera
allmdnheten om ordkdnnetecknet SPINNING:s varumirkeskaraktir eller i syfte att skydda detta
varumaérke.

Detta argument kan inte heller godtas.

For det forsta motsdger detta argument pastdendet i punkt 7 i Overklagandet, dér det uttryckligen
hénvisas till artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 95.2 i forordning nr 2017/1001), enligt
vilket parterna endast far liagga fram bevis inom den frist som faststdllts av EUIPO for att inge
yttranden.

For det andra kan ett eventuellt beaktande av bevis som inte lagts fram inom den tidsfrist som
uppstillts av EUIPO, utan forst senare, endast godtas med stod av artikel 76.2 i forordning
nr 207/2009 sasom komplettering till bevis som har lagts fram inom ndmnda frist (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringskontoret, C-621/11 P,
EU:C:2013:484, punkt 30, och dom av den 26 september 2013, Centrotherm
Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593,
punkterna 113 och 114). Aven om denna bestimmelse tilliter beaktande av bevisning som lagts fram
for sent, men som &r kompletterande till sin karaktir, sd ger den ddremot inte 6verklagandendmnden
ratt att utoka sin bedomningsbefogenhet till att omfatta nya bevis (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punkterna 25-27).

Tillimpningen av denna rattspraxis, som pa vissa villkor tillater att bevisning som lagts fram for sent
beaktas, kan dock inte leda till ett asidosittande av artikel 55.1 i férordning nr 207/2009 vad géller
dess ordalydelse och dndamalsenliga verkan. For sent framlagd bevisning, sidrskilt om den avser
omstdndigheter som intriffat efter tidpunkten for ansokan om upphédvande, kan saledes endast beaktas
om den, i enlighet med vad som angetts ovan i punkterna 18—20, bekriftar, eller gor att det blir mojligt
att battre bedoma, omstindigheter som foreldg vid tidpunkten fér ansdkan om upphévande eller
tidigare.

Med beaktande av det ovan anforda kan overklagandet inte vinna bifall savitt avser den forsta
delgrunden.
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Den forsta grundens andra del avseende felaktig rdttstillimpning ndr det gdller det omrdade som
ska beaktas vid bedomningen av grunden for upphdvande

Klaganden har i huvudsak gjort gillande att overklagandendmnden asidosatte artikel 51.1 b i
forordning nr 207/2009 nér den ansag att det omrade som ska beaktas vid bedomningen av grunden
for upphdavande var begriansat till Republiken Tjeckien. Klaganden anser att det inte rdcker med att
undersoka denna medlemsstat for att forklara det omstridda varumérket upphavt, da detta ar ként
inom hela unionen. Enligt klaganden kan det endast komma i fraga att upphdva varumérket om det
uppfattas som en allmén beteckning av omsittningskretsen i hela unionen, eller atminstone i den allra
storsta delen av unionen.

EUIPO och intervenienten har bestritt detta resonemang.

Tribunalen erinrar om att principen om EU-varumairkets enhetliga karaktir, som kommer till uttryck i
skél 3 i forordning nr 207/2009 (nu skél 4 i férordning 2017/1001) och nérmare preciseras i artikel 1.2
i samma forordning (nu artikel 1.2 i forordning 2017/1001), innebéar att EU-varumérken atnjuter ett
enhetligt skydd och har rittsverkan i hela unionen. Enligt den bestimmelsen fir ett EU-varumaérke,
om inte annat foreskrivs i forordning nr 207/2009, inte registreras, overlatas eller avstas ifran eller bli
foremal for beslut om upphédvande av innehavarens rittigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far
dess anvandning forbjudas, om det inte géller for hela unionen (dom av den 20 juli 2017, Ornua,
C-93/16, EU:C:2017:571, punkt 26).

Vidare konstaterar tribunalen att det anges i artikel 51.2 i férordning nr 207/2009 (nu artikel 58.2 i
forordning 2017/1001) att réttigheterna kan upphévas delvis for en del av de berérda varorna eller
tjidnsterna. Det ska saledes konstateras att d&ven om denna bestimmelse innehaller en mojlighet att
anpassa upphédvandet fran materiell synpunkt, s& har unionslagstiftaren inte foreskrivit ndgon saddan
mojlighet pa det territoriella omradet.

Det framgar siledes av de bestimmelser som ndmns ovan i punkterna 31 och 32 att ett beslut om
upphédvande nodvéandigtvis géller for unionens hela territorium.

Nar det har visats att ett EU-varumairke har forlorat sin sérskiljningsformaga i en viss begransad del av
unionen, i forekommande fall i en viss medlemsstat, innebar detta séledes nodvéindigtvis att det inte
langre kan ha den i forordning nr 207/2009 avsedda réttsverkan inom hela unionen. I motsats till vad
klaganden har havdat ricker det salunda med att det har konstaterats att ett varumarke har dvergatt till
att bli en allmidn beteckning, dven om detta endast har skett i en enda medlemsstat, for att
varumaérkesinnehavarens rattigheter ska forklaras upphévda inom hela unionen.

Denna l6sning ar for ovrigt i linje med de mal som efterstravas med forordning nr 207/2009 och med
principen om EU-varumairkets enhetliga karaktar som utgor ett konkret uttryck for dessa.

Det foljer ndmligen av skilen 2, 4 och 6 i forordning nr 207/2009 (nu skélen 3, 5 och 7 i forordning
2017/1001) att denna forordning syftar till att avskaffa det hinder som bestar i territoriell begrénsning
av de rattigheter som medlemsstaternas respektive lagstiftning ger varumérkesinnehavare, och dédrmed
ge foretagen mojlighet att anpassa sin ekonomiska verksamhet for den inre marknaden och utéva den
utan hinder. EU-varumérket ger saledes innehavaren mojlighet att sérskilja sina varor och tjanster pa
samma sitt inom hela unionen, oavsett grinser. De foretag som inte ér intresserade av att skydda sina
varumérken pa unionsniva kan 4 sin sida vélja att anvinda sig av nationella varumérken och behdver
inte ansoka om registrering av dessa som EU-varumairken. Syftet med systemet med EU-varumérken é&r
saledes, sasom framgar av skél 2 i férordning nr 207/2009, att erbjuda villkor pa den inre marknaden
som motsvarar de som rader pa en nationell marknad (se, for ett liknande resonemang, dom av den
19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkterna 40 och 42).
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Klaganden har i detta hinseende gjort géllande att det for ett upphévande kréavs att det berdrda
varumérket har blivit en allmén beteckning pa grund av varumirkesinnehavarens é&tgarder eller
passivitet inom hela unionen eller i den allra storsta delen av unionen.

Detta argument kan inte godtas. Sdsom EUIPO och intervenienten mycket riktigt i huvudsak har
anfort, forutsitter skyddet for ett varumirke pa europaniva i gengild att varumérkesinnehavaren ar
tillrackligt vaksam for att forsvara sina réttigheter och gora dem gillande inom hela unionen.
Varumairkesinnehavarens rattigheter ska saledes upphdvas om det berorda varumairket, pd grund av
varumirkesinnehavarens passivitet, blir till en allmédn beteckning, &ven om detta géller endast inom en
begrinsad del av unionens territorium, och eventuellt inom endast en medlemsstat.

Ett upphdvande gor det saledes mdojligt for andra aktorer att fritt anvinda sig av det registrerade
kdannetecknet. Upphdvandet har saledes en malsattning av allminintresse, ndmligen att tecken eller
upplysningar som har blivit allmdnna beteckningar for varor eller tjanster for vilka ett varumarke har
registrerats ska vara tillgdngliga och fritt kunna anvéndas av alla och envar. Artikel 51.1 b i férordning
nr 207/2009 syftar saledes till att sdkerstélla ett varumarkes sdrskiljningsformaga i enlighet med dess
funktion som ursprungsgaranti, och att undvika att generiska termer pa obestimd tid reserveras for
ett enda foretag pa grund av att de registrerats som varumérken (se, for ett liknande resonemang och
analogt, vad géller artikel 12.2 a i direktiv 89/104, forslag till avgérande av generaladvokaten Léger i
malet Bjornekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, punkterna 53 och 54).

Genom att upphéva varumarkesinnehavarens réttigheter inom hela unionens territorium, dven om det
endast dr i en viss begrdnsad del av detta territorium, eventuellt i en enda medlemsstat, som det har
konstaterats att varumérket har blivit till en allmén beteckning, kan det undvikas att motstridiga
beslut och avgoranden meddelas av EUIPO och nationella domstolar som domer i egenskap av
domstolar for EU-varumaérken, och foljaktligen, éven hir, att EU-varumaérkets enhetliga karaktar krénks
(se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16,
EU:C:2017:776, punkt 28).

Klagandens 6vriga argument foranleder inte ndgon annan bedémning.

Klaganden har for det forsta gjort géllande att 6verklagandenamnden begick ett fel nar den i punkt 30 i
det 6verklagade beslutet hianvisade till domen av den 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07,
EU:C:2009:611), till stod for sitt resonemang.

EU-domstolen har redan slagit fast att denna réttspraxis ror tolkningen av bestimmelserna om utvidgat
skydd for varumérken som dr kidnda eller vilkidnda i unionen eller i den medlemsstat dir de &r
registrerade. Dessa bestimmelser tjdnar dock ett annat syfte dn de villkor som uppstills i artikel 51 i
forordning nr 207/2009, vilka kan medfora att varumarket upphdvs (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 53, och dom av den
3 september 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 21).

Aven om hinvisningen till domen av den 6 oktober 2009 i malet PAGO International (C-301/07,
EU:C:2009:611) visserligen ér felaktig, har den en underordnad funktion i 6verklagandendmndens
resonemang, och ska darfor inte leda till att det 6verklagade beslutet ogiltigforklaras. Det dr inte denna
rattspraxis, utan principen om EU-varumirkets enhetliga karaktir, som lag till grund for
overklagandendmndens beslut (punkt 31 i det 6verklagade beslutet) att begrinsa sin undersokning till
Tjeckiens territorium.

Klaganden anser for det andra att 6verklagandendmnden begick ett fel ndr den drog en parallell mellan

villkoren for registrering av ett kédnnetecken, som bland annat forbjuder att kdnnetecken registreras
aven ndr det foreligger ett absolut registreringshinder i endast en del av unionen, och villkoren for ett
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upphévande av en EU-varumirkesinnehavares rittigheter. Klaganden finner att villkoren i artikel 7 i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 7 i forordning 2017/1001) skiljer sig avsevdrt fran villkoren i
artikel 51.1 b i samma férordning.

Det argumentet kan inte godtas. Precis som 6verklagandendmnden helt riktigt framholl i punkt 31 i det
overklagade beslutet och som EUIPO erinrade om under forhandlingen utgér EU-varumairkets
enhetliga karaktir den grundliaggande réttsprincip som ligger till grund for férordning nr 207/2009 i
dess helhet. Denna princip forutsitter ndmligen att ett EU-varumidrke vid registreringen &ar
sdrskiljande inom hela unionen och direfter behaller denna sdrskiljningsformaga och inte blir en
allmén beteckning inom handeln for de produkter eller de tjanster for vilka det &r registrerat, inte ens
inom en begrinsad del av unionen, vilket eventuellt kan vara en enda medlemsstat.

Vidare kan tribunalen inte godta klagandens argument grundat pa det faktum att artikel 52 i
férordning nr 207/2009 (nu artikel 59 i férordning 2017/1001) héanvisar till artikel 7.2 i forordning
nr 207/2009 (nu artikel 7.2 i forordning 2017/1001), medan artikel 51.1 b i samma férordning inte
innehaller nagon siadan hédnvisning. For det forsta avser artikel 52 i forordning nr 207/2009
ogiltighetsforklaring av ett EU-varumairke, och inte upphédvande av innehavarens rittigheter, vilket det
ror sig om i det nu aktuella fallet. For det andra finner tribunalen, vilket framgér ovan av punkt 46, att
EU-varumirkets enhetliga karaktidr utgér den grundlidggande rattsprincip som ligger till grund for
forordning nr 207/2009 i dess helhet. Det saknar séledes betydelse att vissa bestammelser i
forordningen, sasom artikel 7.2, uttryckligen ger konkret form at denna princip, medan andra inte gor
det.

For det tredje har klaganden under forhandlingen anfort att det utgor en allvarlig och orédttvis atgard
att upphdva rittigheterna for innehavaren av ett EU-varumirke om det endast &r i en enda
medlemsstat som detta varumérke har blivit en allmén beteckning inom handeln fér en produkt eller
tjidnst for vilken det &r registrerat.

Pa denna punkt framhaller tribunalen att ett beslut om upphdvande som fattats pa en sddan grund, hur
allvarliga konsekvenser det dn far for innehavaren av det berérda varumaérket, foljer av gillande ratt
sasom den utformats av unionslagstiftaren, och som framgar av bland annat artikel 1.2 i forordning
nr 207/2009. Vidare saknar tribunalen, mot bakgrund av principerna om den institutionella jamvikten
och befogenhetsfordelningen, vilka anges i artikel 132 FUE (se dom av den 28 juli 2016,
radet/kommissionen, C-660/13, EU:C:2016:616, punkterna 31 och 32 och dir angiven rdttspraxis),
befogenhet att gora éndringar i forordningen. Dessa regler kan endast dndras genom ett ingripande
fran unionslagstiftarens sida. Klaganden har for 6vrigt inte anfort ndgot om att artikel 51.1 b i
forordning nr 207/2009 skulle vara rattsstridig.

Mot bakgrund av dessa omstdndigheter kan det konstateras att overklagandendmnden inte gjorde
nigon felaktig rattstilimpning genom att grunda sitt beslut om upphdvande av det omstridda
varumirket pa bevisning som endast avsag Republiken Tjeckien, och att 6verklagandet inte kan vinna
bifall savitt avser den andra delgrunden.

Den forsta grundens tredje del avseende felaktig rdttstilldmpning ndr det gdiller den
omsdttningskrets som ska beaktas vid bedomningen av grunden for upphdvande

Till stod for den forsta grundens tredje del har klaganden gjort géllande att dverklagandendmnden
asidosatte artikel 51.1 b i forordning nr 207/2009 genom att i huvudsak sld fast att den
omsdttningskrets som ska beaktas vid bedomningen av grunden for upphdvande enbart bestod av
slutanvdndare och att yrkesverksamma aktorers uppfattning saledes inte ska beaktas.

EUIPO och intervenienten har bestritt dessa argument.
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Tribunalen konstaterar att det framgar av rattspraxis att fragan huruvida ett varumairke har blivit en
allmin beteckning inom handeln f6r en produkt eller tjanst for vilket det dr registrerat inte bara ska
bedémas utifran konsumenternas eller slutanvindarnas uppfattning, utan dven utifran uppfattningen
hos yrkesverksamma aktorer sisom forsdljare, beroende pa vilka sdrdrag som kénnetecknar den
relevanta marknaden. I allminhet spelar konsumenternas eller slutanvindarnas uppfattning dock en
avgorande roll. I en situation déar varumérket har forlorat sin sdrskiljningsformaga enligt
slutanvindarnas uppfattning, kan denna forlust salunda leda till att varumérkesinnehavarens rattigheter
upphdvs. Den omstdndigheten att forsdljarna dr medvetna om att varumairket existerar och vilket
ursprung det anger kan inte i sig leda till att varumérkesregistreringen inte kan upphévas (se, for ett
liknande resonemang och analogt, vad betriffar artikel 12.2 a i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25), dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company,
C-409/12, EU:C:2014:130, punkterna 28 och 29 och dér angiven rittspraxis).

Det foljer av denna réttspraxis att den omsattningskrets vars uppfattning ska beaktas vid bedémningen
av huruvida det omstridda varumaérket har blivit en allmédn beteckning inom handeln for en produkt
eller tjanst for vilken det &r registrerat ska faststillas med beaktande av de sdrdrag som utmérker
marknaden for denna produkt eller tjanst (se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den
29 april 2004, Bjornekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, punkt 26; forslag till avgérande
av generaladvokaten Cruz Villalén i malet Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company, C-409/12,
EU:C:2013:563, punkterna 58 och 59).

I forevarande fall fann 6verklagandendmnden, i punkt 32 i det angripna beslutet, att det endast var den
uppfattning som de tjeckiska slutanvindarna av de aktuella varorna och tjansterna hade som skulle
undersokas. Enligt 6verklagandendmnden har det inte visats att marknaderna for "motionstréning” och
"traningsutrustning” har sddana sdrdrag att hinsyn maste tas till uppfattningen hos de yrkesverksamma
personer som &r aktiva pa dessa marknader.

Klaganden har i overklagandet hévdat att merparten av dess motionscyklar siljs till personer som
yrkesmassigt driver gym, idrottsanldggningar och rehabiliteringscenter.

Som svar pa en skriftlig fraga fran tribunalen har klaganden angett att till skillnad fran vad som &r fallet
med personer som yrkesmassigt driver gym, idrottsanlaggningar och rehabiliteringscenter, sa dr det pa
grund av det hoga inkopspriset sdllsynt att slutanvindare koper sina motionscyklar. Klaganden har
under forhandlingen &dven preciserat, utan att motsdgas av Ovriga réttegangsdeltagare, att dess
motionscyklar i 95 procent av fallen séljs till foretagskunder.

Samtliga rattegangsdeltagare har under férhandlingen, som svar pa en muntlig fraga fran tribunalen,
aven tillstatt att den trdning som det &r fraga om utdvas pa motionscyklar, i grupp, vanligtvis i
idrottshallar och gym, och under ledning av en trénare. Tribunalen konstaterar vidare att denna
beskrivning liknar den beskrivning som annulleringsenheten godtog och som o6verklagandendmnden
upprepade i avsnittet “sammanfattning av bakgrunden” i det 6verklagade beslutet.

Det var darfor fel av overklagandendmnden att, i punkt 32 i det overklagade beslutet, sla fast att
foretagskunder inte ingick i omséttningskretsen for “traningsutrustning”, eftersom det i allménhet &r
personer som yrkesmassigt driver gym, idrottsanldggningar och rehabiliteringscenter som koper dessa
motionscyklar.

Visserligen &r det riktigt, sasom EUIPO gjort gillande vid forhandlingen, att varuslaget
"traningsutrustning” inte endast bestar av motionscyklar och att Ovriga varor kan forvdrvas av
privatpersoner. Dock framgar det ovan av punkt 57 att just motionscyklar, med hansyn till deras hoga
inkopspris, séllan kops av privatpersoner. EUIPO:s argument gor det saledes inte majligt att utesluta
foretagskunder fran omsdttningskretsen nér det ror sig om “trdningsutrustning”.
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Mot bakgrund av dessa Overvaganden var det fel av 6verklagandendmnden att vid sin beddmning av
huruvida det omstridda varuméirket hade blivit en allmédn beteckning inom handeln foér den
"traningsutrustning” for vilken det ar registrerat bortse fran foretagskundernas uppfattning vad galler
denna ”trdningsutrustning”. Harav foljer att overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning nér
den definierade omsittningskretsen pa marknaden foér "traningsutrustning” i klass 28 utan hénsyn till
uppfattningen hos de foretagskunder som &r verksamma pa denna marknad.

Denna slutsats paverkas inte av det faktum att, sdsom intervenienten har gjort géllande vid
forhandlingen, det i punkterna 41, 45-47, 49, 53 och 62 i det 6verklagade beslutet hénvisas till de
yrkesverksamma aktorernas uppfattning. Det ska konstateras att dessa omndmnanden enbart avser
den fysiska trdningen i fraga, och inte ”trdningsutrustningen”. Det dr endast i punkt 44 i det
overklagade beslutet som fragan om hur yrkesverksamma aktorer uppfattar det omstridda varumérket
i forhéllande till motionscyklar och skor uttryckligen berdrs. Det skilet giller dock endast forséljare av
sportartiklar.

Diaremot ndmns ingenting i det dverklagade beslutet om hur det omstridda varumérket uppfattas av
foretagskunderna, som till exempel de personer som yrkesmaéssigt driver gym, idrottsanldggningar och
rehabiliteringscenter och som agerar som inkopare av dessa varor. Sdsom framgar av punkterna 58
och 59 ovan ér det dock i allménhet dessa personer som koper motionscyklarna och som dérefter
stéller dem till forfogande for de egna kunderna som utovar den aktuella traningsformen.

Saledes konstaterar tribunalen, for det forsta, att dessa aktorer spelar en central roll pd marknaderna
for “traningsutrustning”, och foér det andra, att de utdvar ett avgérande inflytande pa slutanvdndarnas
val av tjanster for "motionstrdning”. Dessa aktorer kan saledes tack vare sin kdnnedom om det
omstridda varumadrkets ursprungsangivelsefunktion mojliggéra kommunikationsprocessen mellan
tillhandahallarna av dessa tjanster och slutanvindarna (se, for ett liknande resonemang och analogt,
forslag till avgérande av generaladvokaten Cruz Villalén i malet Backaldrin Osterreich The Kornspitz
Company, C-409/12, EU:C:2013:563, punkt 59).

Denna felaktiga bedomning vid definitionen av omséttningskretsen péaverkar giltigheten av hela det
angripna beslutet och motiverar darfor att detta ogiltigforklaras.

Eftersom klaganden emellertid har begransat oOverklagandet till att enbart gilla de
"traningsutrustningsprodukter” i klass 28 och de tjanster for "motionstréning” i klass 41 som det
omstridda varumairket avsdg, ska verkningarna av det overklagade beslutet kvarsta vad giller de "ljud-
och videokassetter” i klass 9 som det omstridda varumaérket avsag.

Med beaktande av vad som anforts ovan och utan att ens behova undersoka den fjarde delen av denna
grund, eller den andra eller den tredje grunden, ska tribunalen bifalla 6verklagandet sdvitt avser den
forsta grundens tredje del och foljaktligen ogiltigforklara det dverklagade beslutet i den del det avser
varor i klass 28 och tjanster i klass 41 som omfattas av det omstridda varumarket.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegangsregler ska tappande rattegangsdeltagare forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom EUIPO och intervenienten har tappat malet, ska EUIPO forpliktas att, forutom att bara sina

rattegangskostnader, ersitta klagandens rittegangskostnader i enlighet med klagandens yrkanden, och
intervenienten forpliktas att béra sina réittegangskostnader.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

foljande:

1)

Det beslut som meddelades av femte oOverklagandenimnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 21 juli 2016 (drende R 2375/2014-5) ogiltigforklaras
savitt det avser varorna i klass 28 och tjinsterna i klass 41 i den mening som avses i
Niceoverenskommelsen om internationell Kklassificering av varor och tjanster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

2) EUIPO ska bira sina rittegangskostnader och ersitta Mad Dogg Athletics, Inc.:s
riattegangskostnader.

3) Aerospinning Master Franchising, s.r.o. ska bira sina rittegangskostnader.

Gervasoni Kowalik-Banczyk Mac Eochaidh

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 8 november 2018.

Underskrifter
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