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W Samling af Afgerelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

16. maj 2017
»EU-varemaerker — ugyldighedssag — EU-figurmeerket AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT —
ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — befgjelse til at omgere«
I sag T-107/16,
Airhole Facemasks, Inc., Vancouver (Canada), ved solicitor S. Barker og barrister A. Michaels,
sagsoger,
mod

Den Europeeiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved D. Hanf, som
befuldmeegtiget,

sagsogt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO:
sindustrysurf, SL, Trapagaran (Spanien),
angdende et spgsmal anlagt til provelse af afgorelse truffet den 18. januar 2016 af Fjerde Appelkammer

ved EUIPO (sag R 2547/2014-4) vedrerende en ugyldighedssag mellem Airhole Facemasks og
sindustrysurf,

har
RETTEN (Anden Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Prek, og dommerne F. Schalin og M.]. Costeira (refererende
dommer),

justitssekreteer: fuldmeegtig J. Weychert,

under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. marts 2016,
under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. juni 2016,

og pa grundlag af retsmodet den 25. januar 2017,

afsagt folgende

1 — Processprog: engelsk.

DA

ECLL:EU:T:2017:335 1




DOM AF 16.5.2017 — SAG T-107/16
AIRHOLE FACEMASKS MOD EUIPO — SINDUSTRYSURF (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

Dom

Sagens baggrund

Den 1. juli 2010 indgav sindustrysurf, SL en ansegning om registrering af et EU-varemeerke til Den
Europeeiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i medfor af Radets forordning (EF)
nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemerker (EUT 2009, L 78, s. 1).

Varemeerket, der blev ansegt registreret, var folgende figurtegn i sort og hvid:

AIR
HLE

(PR R T

De varer, som registreringsansegningen vedrorte, henhorer under klasse 25 og 28 i Nicearrangementet
af 15. juni 1957 vedregrende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved
registrering af varemeerker, som revideret og eendret, og svarer for hver af disse klasser til folgende
beskrivelse:

— klasse 25: »termotgj«
— klasse 28: »legetgj; spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletraespynt«.

Det anfegtede varemeerke blev registreret som EU-varemeerke den 28. oktober 2010 under
nummer 9215427 for alle de ovenfor neevnte varer.

Den 26. juli 2013 indgav sagsegeren, Airhole Facemasks, Inc., en ugyldighedsbegering til EUIPO
vedrorende dette varemeerke for samtlige de varer, som det var blevet registreret for. De
ugyldighedsgrunde, der blev paberabt til stotte for denne begeering, var dem, der er omhandlet i
artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 8,
stk. 3, og artikel 52, stk. 1, litra b).

Sagsogeren anforte for det forste i det veesentlige, at det anfeegtede varemeerke var blevet registreret af
sindustrysurf i dette selskabs eget navn uden sagsegerens samtykke, eftersom sagsogerens samtykke
alene var begrenset til, at sindustrysurf kunne indgive ansegningen i sagsegerens navn. Desuden var
sindustrysurf som befuldmeegtiget eller repreesentant for sagsegeren underlagt en generel
loyalitetsforpligtelse over for sagsegeren og dennes gkonomiske interesser og var felgelig pa ingen
made berettiget til at registrere det anfeegtede varemaeerke i eget navn. For det andet gjorde sagsegeren
geldende, at sindustrysurf var i ond tro pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om det
anfeegtede varemeerke i eget navn.

Ved afgorelse af 30. juli 2014 erkleerede annullationsafdelingen det anfaegtede varemeerke ugyldigt i sin
helhed og palagde sindustrysurf at betale omkostningerne. Annullationsafdelingen konkluderede
navnlig, at sindustrysurf var i ond tro pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om det anfegtede
varemzerke.
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Den 29. september 2014 indgav sindustrysurf en klage til EUIPO over annullationsafdelingens
afgorelse.

Ved afgorelse af 18. januar 2016 (herefter »den anfeegtede afgorelse«) gav Fjerde Appelkammer ved
EUIPO sindustrysurf medhold i klagen og opheevede annullationsafdelingens afgorelse.
Appelkammeret anforte forst, at eftersom de betingelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, i
forordning nr. 207/2009, ikke var opfyldt, kunne der ikke gives medhold i ugyldighedsbegeeringen,
som var stettet pa artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Ifglge appelkammeret forela
der nemlig dels ikke noget bevis for, at der eksisterede et »befuldmeegtiget/fuldmagtsgiver«-forhold
mellem parterne, idet sagsogeren ikke havde forklaret, hvorledes den distributionsaftale, der var
indgédet i 2009 — inden stiftelsen af det sagsogende selskab — mellem Endeavor Snowboards Inc. og
sindustrysurf (herefter »distributionsaftalen«) kunne godtgere, at der foreld et sadant forhold. Den
naevnte aftale indeholdt i gvrigt ikke nogen henvisning til det anfeegtede varemaerke. Dels var der ikke
noget, der godtgjorde, at sagsogeren ikke havde samtykket i, at der blev indgivet en ansegning om det
anfeegtede varemeerke. Herefter anforte appelkammeret, at der heller ikke kunne gives medhold i
ugyldighedsbegeeringen, der var stottet pa artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009,
eftersom der ikke pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om det anfegtede varemeerke var
noget i sindustrysurfs adfeerd, der antydede, at dette selskab havde handlet i ond tro. For det forste
fandt appelkammeret nemlig, at ansegningen om det anfegtede varemeerke var blevet indgivet med
sagsogerens samtykke. For det andet var det forhold, at sindustrysurf pa tidspunktet for indgivelsen af
ansegningen om det anfegtede varemaerke vidste, at dette allerede var blevet brugt af sagsegeren og
andre distributerer, ikke i sig selv tilstreekkeligt til at godtgere, at der forelda ond tro. For det tredje var
der intet der godtgjorde, at sindustrysurf havde indgivet ansggningen om det anfeegtede varemeerke i
eget navn med den hensigt at bruge det mod sagsogeren.

Parternes pastande

Sagsogeren har nedlagt folgende pastande:

— Principalt omgeres den anfegtede afgorelse, og det anfegtede varemeerke erkleres ugyldigt.
— Subsidieert annulleres den anfegtede afgorelse.

— sindustrysurf tilpligtes at betale de omkostninger, der er opstéet i forbindelse med neerveerende sag,
sagen for appelkammeret og sagen for annullationsafdelingen.

EUIPO har nedlagt folgende pastande:
— Principalt: frifindelse, og sagsegeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

— Subsidieert annulleres den anfegtede afgorelse, og sagsogeren tilpligtes at beere sine egne
ombkostninger.

Retlige bemaerkninger

Til steotte for sogsmalet har sagsegeren fremfort fem anbringender. Det forste anbringende vedrorer en
fejlagtig fortolkning fra appelkammerets side vedrerende den manglende henvisning til
»Airhole-tegnet« i distributionsaftalen. Det andet anbringende vedrerer en tilsidesaettelse af artikel 8,
stk. 3, og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det tredje anbringende vedrerer en
fejl fra appelkammerets side vedrerende arten af forholdet mellem parterne. Det fjerde anbringende

ECLIL:EU:T:2017:335 3



13

14

15

16

17

DOM AF 16.5.2017 — SAG T-107/16
AIRHOLE FACEMASKS MOD EUIPO — SINDUSTRYSURF (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

vedrorer en fejl fra appelkammerets side vedrerende rekkevidden af sagsegerens samtykke pa
tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om det anfegtede varemerke. Det femte anbringende
vedrerer en tilsideseettelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/20009.

Retten finder det hensigtsmeessigt at forene de fem anbringender, som sagsogeren har fremfort, i to
anbringender, eftersom de fire forste anbringender, der er blevet gjort geeldende, alle vedrgrer en
tilsideseettelse af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med den neevnte
forordnings artikel 8, stk. 3. Det forste anbringende vedrorer siledes herefter en tilsideseettelse af
artikel 8, stk. 3, og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 Det andet anbringende
vedrorer herefter en tilsideseettelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/20009.

Hver enkelt af de ugyldighedsgrunde, som appelkammeret har lagt til grund i den anfegtede afgorelse,
og som sagsggeren har paberdbt sig i sogsmélet, er i ovrigt tilstreekkelige til, at det anfegtede
varemeerke kan erkleeres ugyldigt. I denne sammenheeng skal der forst foretages en undersogelse af
det andet anbringende om en tilsideseettelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og,
hvis det er relevant, en undersogelse af det forste anbringende om en tilsidesaettelse af artikel 8, stk. 3,
og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/20009.

Det andet anbringende om en tilsidescettelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009

Sagsogeren har i det veesentlige gjort geeldende, at appelkammeret fejlagtigt i den anfeegtede afgorelses
punkt 25 har fundet, at det forhold alene, at sindustrysurf vidste, at det anfeegtede varemeerke allerede
var blevet brugt af sagsegeren og af andre distributerer i Den Europeeiske Union, ikke var tilstreekkelig
til at godtgere sindustrysurfs onde tro. Ifglge appelkammeret var der desuden ikke noget, der
godtgjorde, at sindustrysurf havde til hensigt at bruge det anfegtede varemeerke mod sagsegeren.
Ifolge sagsogeren havde sindustrysurf imidlertid ved at ansege om registrering af det anfegtede
varemerke handlet pd en made, der tilsidesatte dette selskabs kontraktmeessige forpligtelser. Det
kunne saledes udledes deraf, at dette selskab havde til hensigt utilberligt at tilegne sig sagsegerens
formuegode. Det havde saledes handlet pa en made, der ikke overholdt de normer, der almindeligvis
var anerkendt for kommerciel adfeerd, og som fraveg de anerkendte principper for etisk adferd eller
redelig handelsskik. Ansggningen om EU-varemeerket var saledes blevet indgivet i ond tro.

EUIPO har i det veesentlige gjort geldende, at safremt Retten i lighed med appelkammeret finder, at
det anfegtede varemeerke blev indgivet af sindustrysurf i eget navn med sagsegerens samtykke, er
enhver risiko for, at der forela ond tro, udelukket. Annullationssegsmalet, der er stottet pa artikel 52,
stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, vil felgelig skulle forkastes. Hvis Retten derimod finder, at
det anfeegtede varemeerke blev indgivet af sindustrysurf i eget navn uden sagsogerens samtykke, skal
den annullere den anfegtede afgorelse.

Indledningsvis bemeerkes, at EU-varemeerkesystemet bygger pa det princip, der fremgar af artikel 8,
stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorefter den forste anseoger tildeles en eneret. I henhold til dette
princip kan et varemeerke kun registreres som EU-varemeerke, for sa vidt som et eldre varemeerke
ikke er til hinder herfor, uanset om der er tale om navnlig et EU-varemeerke, et varemeerke, der er
registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, et varemeerke,
som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat, eller et
varemeerke, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Unionen. Derimod er
den omstendighed alene, med forbehold af en eventuel anvendelse af artikel 8, stk. 4, i forordning
nr. 207/2009, at tredjemand har brugt et ikke-registreret varemeerke, ikke til hinder for, at et identisk
eller lignende varemaerke registreres som EU-varemeerke for varer eller tjenesteydelser af samme eller
lignende art (jf. dom af 28.1.2016, Gugler France mod KHIM - Gugler (GUGLER), T-674/13, ikke
trykt i Sml., EU:T:2016:44, preemis 70 og den deri neevnte retspraksis).
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Anvendelsen af dette princip nuanceres bla. ved artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009,
hvorefter et EU-varemeerke skal erkleres ugyldigt efter indgivelse af begeering herom for EUIPO eller
ved fremseettelse af modkrav under en sag om varemeerkekrzenkelse, nar ansegeren pa tidspunktet for
indgivelsen af ansegningen om registrering af det omtvistede varemeerke var i ond tro. Det péahviler
indgiveren af ugyldighedsbegeeringen, som onsker at stotte ret pd denne grund, at godtgere
tilstedeveerelsen af de omstendigheder, der gor det muligt at fastsla, at indehaveren af et
EU-varemeerke var i ond tro ved indgivelsen af ansegningen om registrering af dette (jf. dom af
28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml, EU:T:2016:44, preemis 71 og den deri neevnte
retspraksis).

Begrebet »ond tro«, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, er hverken
defineret eller afgrenset eller pd nogen made beskrevet i lovgivningen (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER,
T-674/13, ikke trykt i Sml.,, EU:T:2016:44, preemis 72 og den deri naevnte retspraksis).

I denne henseende skal det bemeerkes, at Domstolen i dom af 11. juni 2009 Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, preemis 53) gav flere preeciseringer vedrerende maden, hvorpa
begrebet ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes.
Med henblik pa at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansegeren som omhandlet i denne
bestemmelse, skal der saledes tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete
sag, og som foreld pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om registrering af et tegn som
EU-varemeerke, og navnlig for det forste den omstendighed, at ansogeren ved eller burde vide, at en
tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for en vare eller
tjenesteydelse af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er
sogt registreret, for det andet ansogerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge
tegnet, og for det tredje den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er sogt
registreret, nyder (dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, preemis 73
og 74).

Det fremgar af den formulering, som Domstolen anvendte i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, preemis 53), at de faktorer, der er opregnet deri, kun er
illustrationer blandt en reekke elementer, der kan tages hensyn til for at fastsla eventuel ond tro hos
en ansepger om registrering pa tidspunktet for indgivelsen af ansggningen om varemeerket (jf. dom af
28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, preemis 75 og den deri neevnte
retspraksis).

Det skal saledes leegges til grund, at der inden for rammerne af den helhedsvurdering, der foretages i
henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, ligeledes kan tages hensyn til det
anfaegtede tegns oprindelse og brugen af det, siden det blev skabt, den forretningsmeessige logik, som
indgivelsen af ansegningen om registrering af tegnet som EU-varemeerke indgér i, samt kronologien af
de begivenheder, der har karakteriseret den neevnte indgivelse (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER,
T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, preemis 76 og den deri neevnte retspraksis).

Det er i lyset af disse betragtninger, at det skal undersoges, om appelkammeret i den anfegtede
afgorelse fejlagtigt fandt, at der ikke kunne gives medhold i ugyldighedsbegzeringen, der var stottet pa
artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eftersom der pa tidspunktet for indgivelsen af
ansggningen om det anfegtede varemeerke ikke var noget i sindustrysurfs adfeerd, der antydede, at
dette selskab handlede i ond tro. Appelkammeret fandt neermere bestemt for det forste, at
ansegningen om det anfegtede varemerke var blevet indgivet af sindustrysurf i eget navn med
sagsogerens samtykke. Den korrespondance, der er blevet udvekslet mellem parterne forud for og
efter indgivelsen af varemeerket, bekreefter nemlig, at sagsegeren pa tidspunktet for indgivelsen
opfattede sindustrysurf som ansvarlig for beskyttelsen af det anfeegtede varemeerke. For det andet var
det forhold, at sindustrysurf pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om det anfegtede
varemeerke vidste, at dette allerede var blevet brugt af sagsegeren og andre distributerer, ikke i sig selv
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tilstreekkeligt til at godtgore, at dette selskab var i ond tro. For det tredje var der intet, der godtgjorde,
at sindustrysurf havde indgivet en ansegning om det anfegtede varemeerke i eget navn med den
hensigt at bruge det mod sagsegeren.

I denne henseende skal det bemeerkes, at det mellem parterne i sagen for EUIPO er ubestridt, at
anseggningen om det anfegtede varemeerke blev indgivet af sindustrysurf pa sagsegerens anmodning.
Derimod er parterne ikke enige om spergsmalet om, hvorvidt denne anmodning, der er udtrykt i
korrespondancen af 22. juni 2010 mellem formanden for Endeavor Design Inc., Max Jenke, der er
sagsogerens administrerende direktor og direktor for Endeavor Snowboards, og Iker Gomez, der er
direktor for sindustrysurf, omfattede indgivelsen af ansegningen om dette varemeerke i sindustrysurfs
navn og ikke i sagsegerens navn.

Det skal imidlertid, i modseetning til det, som appelkammeret har anfert i den anfeegtede afgorelse,
konstateres, at der i korrespondancen forud for indgivelsen af det anfegtede varemeerke ikke er noget,
der lader formode, at sagsegeren pa klar, preecis og ubetinget made havde samtykket i denne indgivelse
i sindustrysurfs navn (jf. analogt dom af 29.11.2012, Adamowski mod KHIM - Fagumit (FAGUMIT),
T-537/10 og T-538/10, EU:T:2012:634, preemis 23 og den deri neevnte retspraksis).

For det forste attesterer korrespondancen forud for indgivelsen af ansggningen nemlig alene, at
ansggningen om det anfeegtede varemeerke var blevet indgivet pa sagsogerens anmodning. Den
henviser pd ingen made til et samtykke fra sagsogerens side til registreringen af det anfegtede
varemeerke i sindustrysurfs navn. Af seetningen »vil fortseette med Airhole for tiden« kan der heller
ikke udledes et klart, preecist og ubetinget samtykke fra sagsogeres side til registreringen deraf i
sindustrysurfs navn.

Denne korrespondance tilsigter desuden at godtgere sagsogerens hensigt om at indgive en ansegning
om det anfegtede varemzerke i sit navn. Den godtger nemlig dels, at initiativet og beslutningen om at
iveerkseette indgivelsen hidrerte fra sagsegeren alene, dels, at denne havde til hensigt at beere
omkostningerne.

I modseetning til appelkammerets konklusion bekraefter korrespondancen efter indgivelsen af
ansegningen for det andet alene den vurdering, hvorefter det samtykke, som sagsegeren havde givet,
udelukkende var begreenset til indgivelsen af det anfegtede varemeerke. Da sagsogeren fik kendskab til
registreringen af dette varemeerke, anmodede denne nemlig direkte sindustrysurf om at overdrage det,
hvilket dette selskab uden indvindinger gjeblikkeligt patog sig at gere. Det har under disse
omstendigheder ingen betydning, at det tog sagsegeren nzesten et ar at opdage, at det anfegtede
varemeerke var blevet registreret i sindustrysurfs navn, eftersom sagsogeren under alle
omstendigheder ikke havde samtykket dertil.

Som sagsogeren desuden med rette har gjort geeldende, burde appelkammeret ogsa have vurderet
sagsogerens samtykke i lyset af de objektive omsteendigheder i det foreliggende tilfelde.

I denne henseende skal det for det forste fremhzeves dels, at det anfegtede varemaerke var identisk med
det varemeerke, der siden 2006 var blevet brugt i De Forenede Stater og i Canada, navnlig af
sagsogerens moderselskab og sosterselskab, Endeavor Design og Endeavor Snowboards, dels, at de
varer, der var omfattet af dets registrering, var identiske med eller neert knyttet til de varer, der var
omfattet af dette varemeerke.

For det andet er det varemaerke, der er neevnt i preemis 30 ovenfor, blevet registreret i sagsegerens
navn i De Forenede Stater og i Canada for indgivelsen af ansggningen om det anfegtede varemzerke.
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For det tredje var sindustrysurf i henhold til distributionsaftalen enedistributer for Belgien, Tyskland,
Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene af varer konstrueret og fremstillet af
Endeavor Snowboards under varemeerkerne Airhole Ninja Masks og Endeavor Snowboards, som der
var anseggt om registrering af.

For det fjerde fastsatte distributionsaftalen, at distributerens hovedformal var lagring, salg og
vedligeholdelse af forskellige varer til at sta pa snowboard. Denne aftales artikel 11 om brugen af
navne og varemeerker fastsatte bla., at distributeren ikke kunne anvende noget logo, nogen reklame
eller noget varemeerke tilhgrende Endeavor med henblik pa salg eller reklame uden Endeavors
udtrykkelige samtykke og skriftligt.

For det femte var distributionsaftalen stadig geeldende pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen
om det anfeegtede varemeerke og anmodningen om overdragelsen af dette til moderselskabet.

Det folger heraf, at indgivelsen af ansegningen om det anfeegtede varemeerke for sagsegeren let kunne
opfattes séledes, at det indgik i den forretningsmeessige logik, der havde til formél at udvide
beskyttelsen af sagsegerens varemzerke til Unionens omrade.

Det var folgelig fejlagtigt, at appelkammeret fandt, at ansegningen om det anfaegtede varemeerke var
blevet indgivet af sindustrysurf i eget navn med sagsegerens samtykke.

Det skal i ovrigt konstateres, at sindustrysurf ved at indgive ansegningen om det anfegtede varemeerke
i eget navn tilsigtede at misbruge sagsegerens rettigheder.

For det forste kunne sindustrysurf nemlig ikke gore nogen prioritet geeldende med hensyn til det
anfeegtede varemeerke. Det er blevet godtgjort, at dette var blevet brugt siden 2006 i De Forenede
Stater og i Canada af sagsegerens moderselskab og sosterselskab, og at det var blevet registreret for de
neevnte lande i sagsogerens navn for det anfegtede varemeerke.

I henhold til distributionsaftalen var sindustrysurf endvidere fuldt og helt informeret om eksistensen af
og sagsegerens moderselskabs og sesterselskabets brug af et identisk varemeerke pa tidspunktet for
indgivelsen af ansegningen om det anfegtede varemeerke.

Endelig var sindustrysurfs distributionsrettigheder i henhold til distributionsaftalen strengt begreenset
materielt og geografisk. For det forste var distributerens hovedformal nemlig lagring, salg og
vedligeholdelse af forskellige varer til at std pa snowboard. sindustrysurf kunne heller ikke anvende
noget logo, nogen reklame eller noget varemeerke tilhgrende Endeavor med henblik pa salg eller
reklame uden Endeavors udtrykkelige samtykke. For det andet var sindustrysurfs
distributionsrettigheder begreenset til seks lande i Unionen alene. Som appelkammeret anferte i
punkt 16 i den anfegtede afgorelse, var det anfeegtede varemeerke pa tidspunktet for undertegnelsen
af distributionsaftalen allerede blevet brugt af Endeavors distributer i Det Forenede Kongerige.

Det skal endvidere tilfgjes, at sindustrysurfs indstilling efter indgivelsen af ansegningen om det
anfeegtede varemeerke tilsigter at underbygge den vurdering, hvorefter sindustrysurf har tilsigtet at
misbruge sagsogerens rettigheder. Det fremgéir nemlig for det forste af oplysningerne i sagen, at
sindustrysurf hverken havde informeret sagsogeren om indgivelsen af ansggningen om det anfegtede
varemeerke eller om registreringen deraf i sindustrysurfs eget navn. Denne oplysning blev forst bragt
til sagsogerens kendskab, da denne forhorte sig om beskyttelsen af det nsevnte varemaerke. For det
andet patog sindustrysurf sig i korrespondancen efter indgivelsen af ansegningen om det anfegtede
varemeerke udtrykkeligt at overdrage dette, hvilket sindustrysurf aldrig har gjort. For det tredje
anmodede sindustrysurf nogle uger efter at forholdet til sagsegeren var blevet odelagt, sagsegeren og
de andre distributerer i Unionen af sagsogerens varer om at ophere med at bruge det anfegtede
varemeerke, idet sindustrysurf i modsat fald ville anleegge sag om varemeerkekraenkelse.
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Henset til alle ovenstaende betragtninger skal det efter en helhedsvurdering, der tager hensyn til alle de
relevante faktorer, konkluderes, at sindustrysurf ikke havde nogen legitim grund til at indgive
ansggningen om det anfegtede varemeerke i eget navn, og at appelkammeret folgelig fejlagtigt
konkluderede, at der ikke forela ond tro fra sindustrysurfs side.

Det folger heraf, at det foreliggende anbringende skal tages til folge.

For sa vidt som tilsideseettelsen af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er tilstreekkelig
til, at den anfeegtede afgorelse skal annulleres, er det uforngdent at undersege det forste anbringende
om en tilsideseettelse af artikel 8, stk. 3, og af artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/20009.

Om pdstanden om omgorelse af den anfegtede afgorelse

Det skal bemeerkes, at den befgjelse til at omgere en afgerelse, som er tillagt Retten i medfer af
artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, ikke bevirker, at denne tilleegges en befgjelse til at foretage
en bedemmelse, som appelkammeret endnu ikke har taget stilling til. Udevelsen af befgjelsen til at
omgere en afgorelse skal siledes principielt begreenses til tilfeelde, hvor Retten efter at have provet det
neevnte appelkammers vurdering er i stand til pa baggrund af de fastsliede faktiske og retlige
omsteendigheder at fastleegge den afgorelse, som appelkammeret var forpligtet til at treffe (dom af
5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, preemis 72, jf. ligeledes dom af 28.1.2016,
GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, preemis 100 og den deri neevnte retspraksis).

Pastanden om omgerelse bestar nemlig ikke i, at Retten anmodes om at palegge EUIPO en handle-
eller undladeforpligtelse, hvilket ville udgere et péleeg til sidstneevnte. Den tilsigter derimod, at Retten
pd samme mdade som appelkammeret treeffer afgerelse om, hvorvidt det anfegtede varemeerke skal
annulleres, henset til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (jf. dom af 28.1.2016,
GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:44, preemis 98 og den deri naevnte retspraksis).

En sadan afgerelse indgar blandt de foranstaltninger, der i princippet kan treeffes af Retten i henhold til
dennes befgjelse til at omgere en afgorelse (jf. dom af 28.1.2016, GUGLER, T-674/13, ikke trykt i Sml,,
EU:T:2016:44, preemis 98 og den deri neevnte retspraksis).

I det foreliggende tilfeelde skal det bemaerkes, at appelkammeret i den anfegtede afgerelse har truffet
afgorelse om vurderingen af den onde tro (den anfegtede afgerelses punkt 22-27), siledes at Retten
har befgjelse til at omgere den nzevnte afgorelse pa dette punkt.

Det folger af de betragtninger, der er anfort i preemis 26-44 ovenfor, at appelkammeret, saledes som
annullationsafdelingen havde gjort det, var forpligtet til at fastsla sindustrysurfs onde tro pa
tidspunktet for ansegningen om det anfeegtede varemeerke. Henset til alt det ovenfor anforte skal det
saledes konstateres, at betingelserne for, at Retten kan udeve omgorelsesbefgjelsen, er opfyldt.

Den anfegtede afgorelse skal folgelig omgeres saledes, at sindustrysurfs klage over

annullationsafdelingens afgorelse, hvorved det anfeegtede varemeerke var blevet erkleeret ugyldigt,
forkastes.

Sagsomkostninger

Ifolge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, paleegges det den tabende part at betale
sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt pastand herom.
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I det foreliggende tilfeelde har EUIPO tabt sagen, men sagsogeren har ikke nedlagt pastand om, at
kontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne. Derfor ber hver part beere sine egne omkostninger.
Da sindustrysurf ikke har veeret part i sagen for Retten, kan sagsegerens pastande, der tilsigter, at
sindustrysurf tilpligtes at betale omkostningerne i neerveerende sag, kun forkastes.

Sagsogeren har ligeledes nedlagt pastand om, at sindustrysurf tilpligtes at betale de omkostninger, der
er opstdet i forbindelse med sagen for appelkammeret og for annullationsafdelingen. I denne
henseende skal det bemzerkes, at nedvendige udgifter, som er atholdt af parterne i forbindelse med
sagen for appelkammeret i henhold til procesreglementets artikel 190, stk. 2, betragtes som
omkostninger, der kan kreeves erstattet. Det forholder sig imidlertid ikke pa samme méade med
ombkostninger, der er atholdt i forbindelse med sagen for annullationsafdelingen. Sagsogerens pastand
vedrorende de ombkostninger, der hidrerer fra sagen for annullationsafdelingen, som ikke udger
ombkostninger, der kan kreeves erstattet, kan folgelig ikke antages til realitetsbehandling. Hvad angér
pastanden om, at sindustrysurf tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for
appelkammeret, ber sidstneevnte tilpligtes at betale de udgifter, som sagsegeren har atholdt for
appelkammeret.

Pa grundlag af disse preemisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Anden Afdeling):

1) Den afgorelse, der blev truffet den 18. januar 2016 af Fjerde Appelkammer ved Den
Europziske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2547/2014-4)
vedrorende en ugyldighedssag mellem Airhole Facemasks, Inc. og sindustrysurf, SL,
annulleres og omgores saledes, at den klage, som sindustrysurf havde indbragt for EUIPO til
provelse af annullationsafdelingens afgorelse af 30. juli 2014, forkastes.

2) Airhole Facemasks og EUIPO beerer hver deres egne omkostninger, der er atholdt for Retten.

3) sindustrysurf betaler de omkostninger, som Airhole Facemasks har afholdt i forbindelse med
sagen for appelkammeret ved EUIPO.

4) I ovrigt frifindes EUIPO.
Prek Schalin Costeira
Afsagt i offentligt retsmode i Luxembourg den 16. maj 2017.

Underskrifter
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