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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

19 pdivdna syyskuuta 2012 *

Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkiksi rekisteroity kuviomerkki VR —
Tavaramerkin uudistamisen hakematta jattdminen — Tavaramerkin poistaminen rekisteréinnin
padttyessi — Menetetyn madrdajan palauttamista koskeva pyynto —
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 81 artikla
Asiassa T-267/11,

Video Research USA, Inc., kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajanaan barrister
B. Brandreth,

kantajana,
vastaan
sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehendin P. Bullock,
vastaajana,

jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 8.3.2011 (asia R 1187/2010-2) tekemadstd péa&toksests,
joka koskee menetetyn madrdajan palauttamista koskevaa pyyntod, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czicz (esittelevd tuomari) sekd tuomarit I. Labucka
ja D. Gratsias,

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.5.2011 jédtetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.8.2011 jatetyn vastauskirjelman,
ottaen huomioon 6.3.2012 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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tuomion

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, 47 artiklassa (josta on tullut yhteison tavaramerkistd 26.2.2009
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 47 artikla) saddetdian seuraavaa:

"Uudistaminen

1. Yhteison tavaramerkin rekisterdinti uudistetaan tavaramerkin haltijan tai tdmédn nimenomaisesti
valtuuttaman henkilon pyynnostd, jos maksut on suoritettu.

2. [SMHV] ilmoittaa yhteison tavaramerkin haltijalle — — rekisterdinnin umpeutumisesta hyvissa ajoin
ennen tita umpeutumista. — —

3. Uudistamishakemus on esitettdvd kuuden kuukauden maédrdajassa, joka padttyy sen kuukauden
viimeisend pdivdnd, jonka aikana suoja-aika loppuu. Maksut on myds suoritettava tdssd madrdajassa.
Hakemus voidaan kuitenkin vield esittdd ja maksut suorittaa kuuden kuukauden lisimadrdajan
kuluessa, joka alkaa ensimmadisessd virkkeessd tarkoitetun péivan jalkeisend pédivdnd, jos mainitun
madrdajan kuluessa suoritetaan lisdmaksu.

”

Asetuksen N:o 40/94 taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 30 sddnnon 5 ja 6 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”5. Jos uudistamishakemusta ei jatetd tai se jdtetddn asetuksen 47 artiklan 3 kohdan kolmannessa
virkkeessd sdddetyn médrdajan jilkeen — — [SMHV] katsoo rekisterdinnin péattyneen ja ilmoittaa
asiasta yhteison tavaramerkin haltijalle. — —

6. Kun 5 kohdan mukainen pddtés on lopullinen, [SMHV] poistaa tavaramerkin rekisterista.
Poistaminen tulee voimaan rekisterdinnin péattymispdivdd seuraavana paivana.”

Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

"Menetetyn méérdajan palauttaminen

1. Yhteison tavaramerkin hakijalle tai haltijalle tai muulle [SMHV:ssd] kdytdvian menettelyn osapuolelle,
joka huolimatta olosuhteiden edellyttdmasta asianmukaisesta tarkkaavaisuudesta ei ole pystynyt
noudattamaan maddrdaikaa [SMHV:n] suhteen, voidaan pyynndstd palauttaa timén oikeudet, jos

noudattamatta jattdiminen on tdmédn asetuksen nojalla suoraan aiheuttanut oikeuden tai
muutoksenhakukeinon menettimisen.”
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Asian tausta

Sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) rekister6i 12.1.2000 kantajan, Video
Research USA, Incin 26.8.1998 tekemin hakemuksen johdosta seuraavan kuviomerkin yhteison
tavaramerkiksi:

SMHV ilmoitti 28.1.2008 asetuksen N:o 40/94 47 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohta) ja asetuksen N:o 2868/95 29 sdannon mukaisesti toimistolle B, joka
on kantajan edustaja SMHV:ssi (jaljempénd toimisto B), ettd tavaramerkin suoja-aika loppuu 26.8.2008
ja ettd uudistamishakemus on esitettivd 1.9.2008 mennessd. SMHV huomautti lisiksi, ettd jos
uudistamismaksun suorittamisen myodhéstymisen vuoksi suoritetaan lisimaksu, méérdaikaa pidennetdan
2.3.2009 saakka.

Kantaja ei kuitenkaan uudistanut rekisterdintian.

SMHV ilmoitti ndin ollen 1.4.2009 kantajan edustajalle yhteison tavaramerkin rekisterdinnin
padttymisestd ja tavaramerkin myohemmaistd poistamisesta. Poistaminen tuli voimaan 26.8.2008.

Kantaja teki 2.6.2009 asetuksen N:o 207/2009 81 artiklassa tarkoitetun menetetyn madrdajan
palauttamista koskevan pyynnon ja selitti syyt, joiden vuoksi se ei viitetysti ollut voinut noudattaa
madrdaikaa rekisterdintinsd uudistamiseksi. Kantaja toimitti pyyntonsd tueksi ]J. W:n toimiston B:n
osakkaan asemassa 2.6.2009 antaman juhlallisen vakuutuksen.

Mainitun vakuutuksen mukaan toimisto B kayttdd tiedostojen ja uudistusten tietokonepohjaista
hallinnointijarjestelméd, josta kdytetddn nimed “Inprotech” ja joka loi ja ldhetti uudistamista koskevat
muistutukset kantajan amerikkalaiselle asiamiehelle 1.4., 1.6. ja 1.7.2008. Tamaén jédlkeen toimisto B sai
18.8.2008 ohjeet rekisterdinnin uudistamiseksi. Poikkeuksellisen inhimillisen virheen johdosta
uudistuksia hallinnoiva henkil6 ei kuitenkaan ldhettinyt mainittua méaardystd uudistusten kasittelijélle
uudistamista koskevan madrdyksen taytdntoonpanemiseksi. Lisdksi Inprotech-jarjestelmédn katkoksen
vuoksi jdrjestelmd ei luonut uudistamista koskevia muistutuksia kolme, nelja ja viisi kuukautta
uudistamista koskevan maarapdivin jdlkeen. Edelld mainittua rekisterdintia ei siten uudistettu kahden
sellaisen erillisen virheen vuoksi, joista toinen oli selittiméton inhimillinen virhe ja joista toinen johtui
tietokoneen ohjelmointiin liittyvéstd ongelmasta.

SMHV:n Tavaramerkit ja rekisteri -osasto hylkési 26.4.2010 tekemalldaan péaatokselld kantajan esittimén
menetetyn madrdajan palauttamista koskevan pyynnon ja vahvisti yhteison tavaramerkin rekisterdinnin
poistamisen.

Kantaja valitti 25.6.2010 SMHV:n sisélla Tavaramerkit ja rekisteri -osaston péaitoksestd asetuksen
N:o 207/2009 58 ja 64 artiklan nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési valituksen 8.3.2011 tekeméllddn péatokselld (jaljempéana
riidanalainen p&étds). Se totesi ensinnékin, ettd asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan
sadnnoksid on tulkittava suppeasti, koska méédrdajan noudattaminen on oikeusjirjestyksen perusteisiin
kuuluva kysymys. Se oli toiseksi sitd mieltd, ettd kun asianosainen paattdd kayttdd ammattimaista

ECLLEU:T:2012:446 3



13

14

15

16

17

18

19

TUOMIO 19.9.2012 — ASIA T-267/11
VIDEO RESEARCH USA v. SMHV (VR)

edustajaa, vaadittua tarkkaavaisuutta koskevat velvollisuudet koskevat myds kyseistd asianmukaisesti
valtuutettua ammattimaista edustajaa. Se huomautti kolmanneksi, ettei kantajan vetoamia olosuhteita
voitu pitdd epdtavallisina ja vdistimattomind. Toimiston B uudistamisia hallinnoiva henkilo oli
ensinndkin unohtanut antaa tarvittavat ohjeet hallinnolliselle henkilostolleen. Kantajan amerikkalainen
edustaja oli toiseksi ryhtynyt toimenpiteisiin vasta kahdeksan kuukautta myoéhemmin 13.4.2009
havaitessaan SMHV:n internetsivustolla, ettei rekisterointia ollut uudistettu. Toimisto B on
kolmanneksi turvautunut yhteen ainoaan jarjestelméén, téssd tapauksessa Inprotechiin. Toimisto B ei
neljanneksi ole ottanut huomioon SMHV:n 28.1.2008 paivittyd kirjettd, jossa sille asetetaan kaksi
madrdpdivdd hakemuksen esittdmiselle ja maksujen suorittamiselle. Kantaja ei neljanneksi ole
osoittanut, ettd se on noudattanut "olosuhteiden edellyttiméd asianmukaista tarkkaavaisuutta”.

Asian kisittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii kanteessaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaatoksen

— palauttaa asian SMHV:oon ja suosittelee titd palauttamaan menetetyn méaardajan
— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Kantaja ilmoitti suullisessa kasittelyssd luopuvansa vaatimustensa toisesta kohdasta.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen
N:o 207/2009 81 artiklan rikkomista ja tosiseikkoja koskevaa arviointivirhetta.

Se viittdd, ettd valituslautakunta on soveltanut virheellisia ja liian tiukkoja oikeudellisia kriteereita
arvioidessaan tavaramerkin haltijalta tai sen edustajilta vaadittua tarkkaavaisuutta. Kantaja moittii
lisdksi valituslautakuntaa siitd, ettd se on esittidnyt virheellisid tosiseikkoja koskevia toteamuksia.

Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklasta ilmenee, ettd menetetyn maédrdajan palauttamiselle on kaksi
edellytystd, joista ensimmdinen on se, ettd asianosainen on toiminut olosuhteiden edellyttimaa
asianmukaista tarkkaavaisuutta noudattaen, ja toinen se, ettd asianosaisen este on suoraan aiheuttanut
oikeuden tai muutoksenhakukeinon menettimisen (asia T-366/04, Hensotherm v. SMHV — Hensel
(HENSOTHERM), maardys 6.9.2006, 48 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-187/08,
Rodd & Gunn Australia v. SMHV (koiran kuva), tuomio 20.4.2010, 28 kohta, T-187/08, ei julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).

Kyseisestd sddannoksestd ilmenee myds, ettd tarkkaavaisuusvelvollisuus koskee ensisijaisesti
tavaramerkin haltijaa. Jos ndin ollen haltija delegoi tavaramerkin uudistamiseen liittyvat hallinnolliset
tehtdvit, sen on valvottava, ettd valittu henkilo antaa riittavit takeet siitd, ettd mainittujen tehtdvien
suorittamisen voidaan olettaa onnistuvan. Lisdksi on niin, ettd ndiden tehtdvien delegoimisen vuoksi
mainittu tarkkaavaisuusvelvollisuus koskee valittua henkiload aivan kuin haltijaakin. Koska tdma toimii
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haltijan nimissé ja lukuun, sen toimia on pidettdvd haltijan toimina (asia T-136/08, Aurelia Finance v.
SMHV (AURELIA), tuomio 13.5.2009, Kok., s. 1I-1361, 14 ja 15 kohta sekd am. asia Koiran kuva,
tuomion 29 kohta).

Liséksi oikeuskdytdnnon mukaan on niin, ettd asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan ilmaisulla
"olosuhteiden edellyttdmé asianmukainen tarkkaavaisuus” edellytetddn sellaisen sisdisen maérdaikojen
hallinta- ja valvontajarjestelmédn kayttoonottoa, joka sulkee yleisesti pois niiden tahattomat
laiminlyonnit, kuten SMHV:n ohjeissa edellytetdén. Téstd seuraa, ettd vain poikkeukselliset ja siten
kokemuksen perusteella ennalta-arvaamattomat tapahtumat voivat antaa aiheen menetetyn méaardajan
palauttamiselle (em. asia AURELIA, tuomion 26 kohta).

Kasiteltavéssa tapauksessa kantaja, joka on tavaramerkin haltija, on valinnut amerikkalaisen asiamiehen
edustamaan sitd siltd osin kuin on kyse kyseisen tavaramerkin hallinnoinnista, ja timéd on puolestaan
delegoinut tavaramerkin uudistamiseen liittyvét hallinnolliset tehtdvét toimistolle B. Téssa tilanteessa
sekd kantaja ettd sen amerikkalainen asiamies ja toimisto B kuuluivat edelld 18—20 kohdassa mainitussa
oikeuskdytdnnossa tdismennetyn huolellisuusvelvollisuuden piiriin.

Valituslautakunta on korostanut useita seikkoja, jotka ovat johtaneet tavaramerkin uudistamatta
jaamiseen. Aluksi on tutkittava, onko valituslautakunta todennut asianmukaisesti, ettei toimisto B ollut
noudattanut tarkkaavaisuusvelvollisuuttaan.

Ensiksi on tarkasteltava toimiston B uudistamisia hallinnoivan henkilon tekemad inhimillistd virhetts,
joka muodostuu siitd, ettd hdn unohti antaa madaardyksen uudistusten kasittelijalle amerikkalaiselta
asiamieheltd saadun uudistamista koskevan pyynnon jéilkeen.

Tastd on huomautettava unionin yleisen tuomioistuimen jo todenneen, ettd uudistusten teknisessd
hallinnoinnissa tapahtuneita inhimillisia virheitd ei voida pitdd poikkeuksellisina tai kokemuksen
perusteella ennalta-arvaamattomina tapahtumina (ks. vastaavasti em. asia AURELIA, tuomion
28 kohta). Valituslautakunta on siis perustellusti todennut, ettd toimiston B uudistamisia hallinnoivan
henkilon tekeméd virhe merkitsi sitd, ettei kyseiselle toimistolle kuuluvaa tarkkaavaisuusvelvollisuutta
ollut noudatettu.

Toiseksi on tutkittava sitd, ettei uudistamisia hallinnoivalle henkilolle ole ldhetetty automaattisia
sahkoposteja kolme, nelja ja viisi kuukautta madrdpaivan jélkeen, antamalla painoarvoa
Inprotech-jérjestelméssé olleelle katkokselle.

Tastd on huomautettava unionin yleisen tuomioistuimen jo todenneen, ettd tilanteessa, jossa
tavaramerkkien uudistaminen on annettu sellaisen erikoistuneen yhtion tehtdvaksi, joka kayttaa
tietokonepohjaista madrdajoista muistuttavaa jérjestelmdd, olosuhteiden edellyttdma tarkkaavaisuus
vaatii muun muassa sitd, ettd kyseiselld jarjestelmélld voidaan havaita ja korjata kaikki ennakoitavissa
olevat virheet tietokonepohjaisen jérjestelmén toiminnassa (ks. vastaavasti em. asia AURELIA, tuomion
27 kohta). Tietojen “turmeltuminen” tai menettiminen, johon kantaja viittaa, on kuitenkin
ennakoitavissa oleva virhe, johon liittyvd vaara on ominaista kaikille tietokonepohjaisille jarjestelmille.
Myos tietokonepohjaisessa jérjestelméssd olevan katkoksen korjaamatta jattdiminen esimerkiksi
rinnakkaisella muistutusjérjestelmalld tai sadnnollisilla tarkastuksilla merkitsee toimistolle B kuuluvan
tarkkaavaisuusvelvollisuuden noudattamatta jattamista.

Kantajan viite, joka koskee muita tapauksia, joissa yhtion C kehittdmissd ohjelmistoissa on ollut
ongelmia, on merkitykseton. Merkitystd on silld, ettd toimiston B kayttamalld tietokonepohjaisella
jarjestelmalld ei voitu havaita ja korjata kaikkia ennakoitavissa olevia virheitd sen toiminnassa, mistd on
seurannut, ettei mainittu toimisto ole noudattanut tarkkaavaisuusvelvollisuuttaan.
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Kolmanneksi on todettava kantajan viittdvan, ettd valituslautakunta on tehnyt tosiseikkoja koskevan
arviointivirheen todetessaan riidanalaisen péaatoksen 26 kohdassa, ettd kantajan edustaja, toimisto B ”ei
ollut ottanut huomioon 28.1.2008 ldhetettyd [SMHV:n] kirjettd, jossa sille asetetaan kaksi maarapaivaa
hakemuksen esittdmiselle ja maksujen suorittamiselle”ja ettd” jos kyseiset tirkedt mdadrdpdivat olisi
syotetty edustajan tietokoneistettuun jarjestelmadn — — uudistamisia hallinnoivan henkilon laiminlyonti
olisi huomattu jopa hiirioihin johtaneella uudistamisia koskevalla tietokonepohjaisella jéarjestelmalld”.

Vaikka oletetaan, ettd kyseinen kantajan viite on merkityksellinen arvioitaessa sen edustajan, toimiston
B vastuuta, on todettava, ettd kantaja on vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen Kkirjalliseen
kysymykseen tdsmentdnyt, ettd Inprotech-jirjestelmdn uudistamisia koskevat automaattiset
muistutukset oli luotu kyseistd tavaramerkkid rekisterditdessa 29.2.2000 syotettyjen tietojen pohjalta.
Lisaksi asiakirjassa “Renewals department procedures” (uudistamisosaston menettelyt), jossa
tdsmennetddn menettelyt toimistossa B, ei todeta mitddn tietojen syOttdmisestd asetuksen
N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 29 sddannon nojalla ldhetetyn SMHV:n
muistutuksen vastaanottamisen jéilkeen.

Kantaja ei ndin ollen ole esittinyt mitdén ndyttod, jolla voidaan kyseenalaistaa riidanalaisen paatoksen
26 kohdassa olevan vditteen patevyys, joten kyseinen vdite on hylattava.

Neljanneksi on todettava kantajan viittdneen suullisessa késittelyssd, ettei ollut mahdollista kohtuudella
ajatella, ettd kokenut tyontekija tekee virheen ja tietokonepohjainen jdrjestelmd pettdd saman
tavaramerkin uudistamista koskevassa menettelyssd. Kyse on ndin ollen ennalta-arvaamattomasta
kerrannaisesta tapahtumasta.

Tastd on huomautettava, ettd kisiteltavissa tapauksessa syynd siihen, ettd inhimilliselld virheelld saattoi
olla merkitystd tavaramerkin uudistamatta jadmisessd, oli se, ettd Inprotech-jirjestelméssd oli ollut
katkos sen jilkeen, kun 1.4, 1.6 ja 1.7.2008 piivityt muistutukset, joiden johdosta kantajan
amerikkalainen asiamies ryhtyi toimenpiteisiin antamalla uudistamista koskevan maérdyksen, luotiin.
Mainittu inhimillinen virhe ei tapahtunut sen kantajan tietokonepohjaisen jarjestelmédn valvonta- tai
tarkastusmekanismissa, joka on otettu kayttoon pyrittdessa luomaan tietty varmennustaso
tietokonejarjestelmidssa olevien katkosten tai tietojen menetysten havaitsemiseksi ja niiden
korjaamiseksi. Kuten edelld 26 kohdassa on liséksi todettu, tdllaisen mekanismin puuttuminen voi
sindnsd merkitd tavaramerkin haltijalle tai sen edustajalle kuuluvan tarkkaavaisuusvelvollisuuden
noudattamatta jattamista silloin, kun se johtaa tavaramerkin lopulliseen poistamiseen.

Niin ollen on vahvistettava se valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan kantaja ei ole osoittanut,
ettd toimisto B oli noudattanut asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdassa vaaditun kaltaista
"olosuhteiden edellyttdméd asianmukaista tarkkaavaisuutta” siten, ettd menetetty madrdaika voitaisiin
palauttaa.

Kyseistd toteamusta ei voida kyseenalaistaa kantajan esittdmilld muilla viitteilla.

Ensinndkin siitd, ettd riidanalaisessa padatoksessa kéytetddn ylivoimaiseen esteeseen perustuvien
tilanteiden toteamista koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnon piiriin kuuluvia ilmaisuja,
riittdd todettavan, ettd edelld 23-26 kohtaan sisdltyvista yksityiskohtaisemmin esitetyistd seikoista
ilmenee, ettd valituslautakunta on oikeudellisesti riittavélla tavalla osoittanut, ettei toimisto B ollut
noudattanut siltd vaadittua tarkkaavaisuutta. Niain ollen kantajan vditteet, jotka koskevat
valituslautakunnan  péattelyssa  olevia  abstrakteja  tulkinnallisia ~ kohtia, ovat tehottomia.
Valituslautakunta ~ on  joka  tapauksessa  asianmukaisesti ~ katsonut, ettd  asetuksen
N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytyksid on tulkittava suppeasti. Médrdaikojen
noudattaminen liittyy ndet oikeusjérjestyksen perusteisiin, ja rekisterdinnin palauttaminen sen
poistamisen jidlkeen on omiaan heikentimaan oikeusvarmuutta.
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Kantaja viittad toiseksi, ettd SMHV:n Tavaramerkit ja rekisteri -osaston paitos edellyttdaa lainvastaisesti
ammattimaiselta edustajalta suurempaa tarkkaavaisuutta kuin asianosaiselta yleensa.

Téstd on huomautettava, ettd asetuksen N:o 207/2007 65 artiklan 1 kohdan mukaan unionin yleisen
tuomioistuimen kasiteltdviaksi saatetun kanteen kohteena on ratkaisun saaminen valituslautakunnan
paatoksistd. Riidanalaisesta padtoksestd ei kuitenkaan ilmene, ettd valituslautakunta olisi hyviksynyt
Tavaramerkit ja rekisteri -osaston omaksuman ndkemyksen. Valituslautakunta toteaa néet
riidanalaisen péidtoksen 15 kohdassa, ettd “kun asianosainen —— paittdd kdyttdd ammattimaista
edustajaa, vaadittua tarkkaavaisuutta koskevat velvollisuudet —— koskevat myds kyseistd
asianmukaisesti valtuutettua ammattimaista edustajaa”, eikd se ndin ollen ole tehnyt eroa tavaramerkin
haltijalta vaaditun tarkkaavaisuuden ja sen edustajalta vaaditun tarkkaavaisuuden valilld. Koska
valituslautakunta on joka tapauksessa osoittanut oikeudellisesti riittavélld tavalla, ettei toimisto B ollut
noudattanut vaadittua tarkkaavaisuutta, kyseinen kantajan viite on hylattdva tehottomana (ks. myos
edelld 35 kohta).

Kolmanneksi on todettava kantajan arvostelevan riidanalaisen péédtoksen 24 kohdassa olevaa viitetta,
jonka mukaan sen amerikkalaisen asiamiehen “olisi pitdnyt ryhtyd toimiin aikaisemmin” kuin
13.4.2009, kun rekisterdintia ei ollut uudistettu. Se viittdd, ettd valitessaan hyvdmaineisen ja kokeneen
tavaramerkkioikeuteen erikoistuneen asianajotoimiston ja toimittaessaan uudistamishakemuksensa
mainitun  toimiston uudistamisia hallinnoivalle henkilolle, se on noudattanut vaadittua
tarkkaavaisuutta.

Tastd riittdd todettavan, ettd riidanalainen paatos perustuu olennaisilta osin siihen, ettei toimistolle B
kuuluvaa tarkkaavaisuusvelvollisuutta ole noudatettu, kuten riidanalaisen pddtoksen 29 kohdasta
ilmenee. Uudella uudistamishakemuksella taikka kantajan tai sen amerikkalaisen asiamiehen
toimistolle B ajoissa ldhettaimalld muistutuksella olisi tosin voitu korjata toimiston tekemit virheet ja
estdd ndin tavaramerkin lopullinen poistaminen.

On kuitenkin huomautettava, ettd edelld 19 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaan tavaramerkin
haltijan edustajat toimivat haltijan nimissé ja lukuun, joten niiden toimia on pidettavé haltijan toimina.
Samalla tavalla analogisesti, kuten unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut tullien peruuttamisesta,
edustajan huolellisuus on otettava huomioon samalla tavalla kuin sen huolellisuus, jota asia koskee
(asia T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriéntal Foods v. komissio, tuomio 30.11.2006, 94 kohta, ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Téstd seuraa, ettd kantaja, sen amerikkalainen asiamies ja toimisto
B, joka edustaa sita SMHV:ssa, muodostavat yhden ainoan yksikon SMHV:ssa kidydyn menettelyn
kannalta, ja edustajille kuuluvan tarkkaavaisuusvelvollisuuden noudattamatta jéittamistd on
tarkasteltava haltijan tarkkaavaisuusvelvollisuuden noudattamatta jattdmisend mainitun menettelyn
kannalta. Kysymys siitd, onko kantaja tai sen amerikkalainen asiamies noudattanut riittavaa
tarkkaavaisuutta, on ndin ollen merkityksellinen ainoastaan niilld toimistoon B olevien
sopimussuhteiden kannalta ja sen vastuun toteamisen kannalta, joka koskee kantajalle mahdollisesti
aiheutuneita vahinkoja, mutta se ei voi vaikuttaa kantajan oikeusasemaan SMHV:oon nihden.

Koska sen, ettei toimisto B ole noudattanut tarkkaavaisuutta, on osoitettu olleen véliton syy siihen, ettei
rekisterdintida ole uudistettu, kysymykselld siitd, onko kantaja tai sen amerikkalainen asiamies
noudattanut vaadittua asianmukaista tarkkaavaisuutta toimiston B virheiden korjaamiseksi, ei ole
merkitystd riidanalaisen paatoksen laillisuuden kannalta, joten kantajan talta osin esittdmét viitteet on
hylattava tehottomina.

Koska valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, ettei menetettyd maérdaikaa ollut maaréttava
palautettavaksi, kantajan ainoa kanneperuste ja ndin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylattava.
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TUOMIO 19.9.2012 — ASIA T-267/11
VIDEO RESEARCH USA v. SMHV (VR)

Oikeudenkayntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on
havinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut tdmin vaatimusten
mukaisesti.
Niilla perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylataan.
2) Video Research USA, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Czicz Labucka Gratsias

Julistettiin Luxemburgissa 19 paivana syyskuuta 2012.

Allekirjoitukset
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