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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

25 péivand huhtikuuta 2012*

Yhteison tavaramerkki — Yhteison tavaramerkiksi rekisterdity sanamerkki BrainLAB —
Tavaramerkin rekisteréinnin uudistamishakemuksen puuttuminen — Tavaramerkin poistaminen
rekisteristd rekisterdintikauden péattyessa — Menetetyn médrdajan palauttamista koskeva pyynto —
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 81 artikla

Asiassa T-326/11,
Brainlab AG, kotipaikka Feldkirchen (Saksa), edustajanaan asianajaja J. Bauer,
kantajana,
vastaan
sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asiamiehenédin R. Manea,
vastaajana,
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljdnnen valituslautakunnan 15.4.2011 tekemésta
paatoksestd (asia R 1596/2010-4), joka liittyy menetetyn méadrdajan palauttamista koskevaan pyyntoon
ja tavaramerkin BrainLAB rekister6innin uudistamishakemukseen, jotka kantaja on tehnyt,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood (esittelevd tuomari) sekd tuomarit F.
Dehousse ja J. Schwarcz,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.6.2011 jédtetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2011 jétetyn vastineen,

ottaen huomioon, ettd unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanoa on muutettu,

ottaen huomioon sen, etteivit asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niille on ilmoitettu
kirjallisen kasittelyn péadttymisestd, pyytdneet jarjestimadn suullista kasittelyd, ja paatettyddn ndin ollen
esittelevan tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen tyéjarjestyksen 135 a

artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista késittelya,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkéyntikieli: saksa.
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TUOMIO 25.4.2012 — ASIA T-326/11
BRAINLAB v. SMHV (BRAINLAB)

tuomion

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 46
artiklan mukaan yhteisén tavaramerkin rekisterdinnin kesto on kymmenen vuotta alkaen hakemispaivasta.
Rekisterdinti voidaan saman asetuksen 47 artiklan mukaisesti uudistaa kymmenen vuoden jaksoissa.

Asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 1-3 artiklassa sdadetdan seuraavaa:

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

2. Virasto ilmoittaa yhteison tavaramerkin haltijalle ja kaikille yhteison tavaramerkkiin merkittyjen
oikeuksien haltijoille rekisterdinnin umpeutumisesta hyvisséd ajoin ennen titd umpeutumista. Virasto ei
ole vastuussa siitd, ettd ilmoitusta ei ole annettu.

3. Uudistamishakemus on esitettivd kuuden kuukauden méiirdajassa, joka paittyy sen kuukauden
viimeisend pdivdnd, jonka aikana suoja-aika loppuu. — -

Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan, jonka otsikko on ”"Menetetyn médrdajan palauttaminen”, 1
kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Yhteison tavaramerkin hakijalle tai haltijalle tai muulle virastossa kidytdvin menettelyn osapuolelle,
joka huolimatta olosuhteiden edellyttimastd asianmukaisesta tarkkaavaisuudesta ei ole pystynyt
noudattamaan maédrdaikaa viraston suhteen, voidaan pyynnostd palauttaa tdmén oikeudet, jos
noudattamatta jattdiminen on tdmédn asetuksen nojalla suoraan aiheuttanut oikeuden tai
muutoksenhakukeinon menettdmisen.”

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytdntoonpanosta 13.12.1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jiljempéna tdytdntdonpanoasetus)
29 sddnnossd, jonka otsikko on “Lakkaamisesta ilmoittaminen”, sdddetddn seuraavaa:

"Virasto ilmoittaa yhteison tavaramerkin haltijalle ja yhteison tavaramerkin rekisteriin merkityille
haltijoille, mukaan lukien kayttolupien haltijat, rekisterdinnin péaattymisestd vahintddan kuusi kuukautta
aikaisemmin. Ilmoituksen tekemaittd jattaminen ei vaikuta rekister6innin péadattymiseen.”

Taytantoonpanoasetuksen 30 sddnnon 5 kohdassa sdddetddn, ettd jos uudistamishakemusta ei jéteta tai
se jatetadn asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 3 kohdan kolmannessa virkkeessd sdddetyn méadrdajan
jalkeen, sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) katsoo rekisteréinnin
padttyneen ja ilmoittaa asiasta yhteison tavaramerkin haltijalle.

Taytdntoonpanoasetuksen 67 sddnnon, jonka otsikko on ”Tiedoksi antaminen edustajille”, 1 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Jos edustaja on nimetty — —, tiedoksi antaminen osoitetaan télle nimetylle — — edustajalle.”

Asian tausta

Kantaja Brainlab AG on yhteison tavaramerkiksi rekisteréidyn sanamerkin BrainLAB, jota on haettu
26.8.1999 ja joka on rekisteroity 4.12.2000 numerolla 1290113, nykyinen haltija. Rekister6innin
yhteydessd erds asianajo- ja patenttitoimisto nimettiin edustamaan haltijaa SMHV:ssa
taytantoonpanoasetuksen 67 sddnnon 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla (jaljempénd nimetyt edustajat).
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Nimetyt edustajat pyysivat 2.12.2008 paivatylld kirjeella SMHV:a tallentamaan tietokantaansa kantajan
osoitteenmuutoksen. SMVH vahvisti 18.2.2009 padivitylla ilmoituksella nimetyille edustajille, etté
osoitteenmuutos oli rekisterdity.

Talla valilla SMVH oli 2.2.2009 ldahettdnyt suoraan kantajalle — eikd siis sen nimetyille edustajille — ja
vahingossa kantajan vanhaan osoitteeseen asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdassa ja
taytantoonpanoasetuksen 29 sddnnossi tarkoitetun ilmoituksen, jossa SMHV ilmoitti, ettd kyseisen
tavaramerkin rekisterointikausi paattyy ldhiaikoina (jaljempénd muistutusilmoitus). Tassa ilmoituksessa
todettiin erityisesti, ettd rekisterdinnin uudistamishakemus oli tehtdvd ja uudistamismaksut oli
maksettava viimeistddn 31.8.2009 tai lisimaksua vastaan 1.3.2010 paattyvan lisamédrdajan kuluessa.

On Lkiistatonta, ettd osoitetta koskevasta virheestd huolimatta kantaja on  postin
uudelleenldhetyspalvelun ansiosta saanut muistutusilmoituksen sen ldhetystd seuranneiden péivien
aikana.

Asian asiakirjoista ja erityisesti kyseisen tavaramerkin seurannasta vastuussa olleen kantajan tyontekijan
W:n valaehtoisesta vakuutuksesta ei sitd vastoin ilmene, ettd W olisi toimittanut muistutusilmoituksen
nimetyille edustajille. Nimettyjen edustajien mukaan ndin ei ole tehty. Samoin SMHV huomauttaa
vastineessaan, ettd mitddn ndyttod siitd, ettd muistutusilmoitus olisi todella toimitettu edustajille, ei
ole. Muistutusilmoitus loydettiin myohemmin kantajan toimitiloista kansiosta, joka sisélsi kantajan
nimettyjen edustajiensa kanssa kdymén kirjeenvaihdon kyseisen tavaramerkin osalta.

Kyseisen tavaramerkin rekisteréinnin uudistamishakemusta ei ole joka tapauksessa toimitettu SMHV:lle
asetetuissa maddrdajoissa, ja SMHV on tdmdn seurauksena ldhettinyt tdytdntoonpanoasetuksen 30
saannon 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, jossa se on todennut kyseisen tavaramerkin
rekisterointikauden pédttyneen 2.3.2010. Myo6s tdma ilmoitus ldhetettiin 23.3.2010 suoraan kantajalle
mutta sen uuteen osoitteeseen.

Nimetyt edustajat ilmoittivat SMHV:lle 1.4.2010 saaneensa tietoonsa, ettd maininta siitd, ettd ne
edustivat kantajaa, oli vahingossa poistettu SMHV:n tietokannasta ilman, ettd edustajat olisivat
pyytdneet sitd. Ne ovat pyytdneet uudelleen, ettd ne merkittdisiin kantajan edustajiksi, minkda SMHV
on vahvistanut tapahtuneen samana paivéna.

Nimetyt edustajat toimittivat SMHV:lle 19.5.2010 kantajan nimissd ja lukuun kyseessd olevan
tavaramerkin rekisterdinnin uudistamishakemuksen sekd asetuksen N:o 207/2009 81 artiklassa
tarkoitetun menetetyn maddrdajan palauttamista koskevan pyynnon sen maédrdajan osalta, joka on
asetettu  kyseisen rekister6innin  uudistamishakemuksen jdttdmiselle ja  uudistamismaksun
maksamiselle.

SMHV:n tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten jaosto hylkasi 29.7.2010 tekemalldén
paatokselld menetetyn médrdajan palauttamista koskevan pyynnon silld perusteella, ettd kantaja tai sen
nimetyt edustajat eivit olleet osoittaneet asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdassa edellytettya
huolellisuutta.

Kantaja valitti 16.8.2010 tastd paatoksesta SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan nojalla.
Valituksensa tueksi kantaja vetosi pddosin seuraaviin perusteisiin:

— nimetyilld edustajilla on kéytossddn valvontajérjestelmd, joka koskee niiden hoidossa olevien
yhteison tavaramerkkien rekisterdintien uudistamiseen liittyvid méérdaikoja ja joka muodostuu
kolmesta toisistaan riippumattomasta osasta (jaljempand valvontapilarit)

— ensimmadinen pilari on varoitusjarjestelmd, joka muodostuu ennakkoon laadituista ja kronologisesti

jarjestetyistd asiakirjoista ja joka ilmoittaa tavaramerkkien kymmenen vuoden pituisen
rekisterdintikauden pédttymisestd kolme kuukautta ennen pééttymista
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— toinen pilari on tavaramerkkien rekisterdintien uudistamisen méérédaikoja koskeva rekisteri, jota
ylldpitdd suoraan nimettyjen edustajien palveluksessa oleva, kyseisen tavaramerkin seurannasta
vastuussa oleva asiamies

— kolmas pilari perustuu niiden muistutusilmoitusten kasittelyyn, joita SMHYV ldhettdd nimetyille
edustajille taytantoonpanoasetuksen 29 sadnnon mukaisesti

— kaksi ensimmadistd pilaria, jotka ovat nimettyjen edustajien toimiston sisdisid, eivdt ole
selittdiméattomistd syistd toimineet tdssd tapauksessa, vaikka niistd ovat huolehtineet huolelliset ja
kokeneet tyontekijit, joita on valvottu sadanndéllisesti

— kolmas pilari ei ole toiminut SMHV:n tekemén virheen takia, koska SMHV on ldhettinyt
muistutusilmoituksen kantajalle timén vanhaan osoitteeseen eikd sen nimetyille edustajille; tama
SMHV:n virhe ei saisi aiheuttaa asianomaisille mitdan haittaa

— kantajan palveluksessa oleva kokenut ylempi toimihenkilo W, joka on vastaanottanut
muistutusilmoituksen, on aikonut toimittaa muistutusilmoituksen nimettyjen edustajien
tyontekijélle todenndkoisesti sahkopostitse; hdn ei kuitenkaan endd muista, onko hdn ldhettinyt
ilmoituksen tai onko hin lahettinyt sen véddraan osoitteeseen; joka tapauksessa ilmoitus on loydetty
kyseistd tavaramerkkid koskevasta kansiosta kantajan toimitiloista, eivitkd nimetyt edustajat ole
saaneet sitd eivitka ole tamdn vuoksi voineet reagoida siihen, ettd se on ldhetetty.

SMHV:n neljas valituslautakunta hylkéasi 15.4.2011 tekemallddan paatokselld (jaljempéna riidanalainen
padtos) menetetyn médrdajan palauttamista koskevan pyynnon ja totesi, ettd kyseisen tavaramerkin
rekisterointikausi oli péaattynyt.

Toisin kuin hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osasto, valituslautakunta totesi riidanalaisen
paatoksen 13 ja 20 kohdassa, ettd tavaramerkkien rekisterdintien uudistamiseen liittyvid méaardaikoja
koskeva valvontajérjestelmd, jonka nimetyt edustajat olivat ottaneet kéyttoon, oli asianmukainen; etté
ndmad olivat normaalisti ja asianmukaisesti tdyttdneet valvontatehtdvinsd; ettd valvontajarjestelmassa
olevia poikkeuksellisia virheitd voitiin pitdd anteeksiannettavina ja ettd kukaan ei olisi voinut ennustaa,
ettd kaikki toteutetut varotoimenpiteet pettdisiviat samanaikaisesti.

Valituslautakunta katsoi kuitenkin riidanalaisen péaédtoksen 14 ja 15 kohdassa, ettd tdssa tapauksessa
todetun valvontajirjestelmidn toimimattomuuden ja sen, ettd kyseisen tavaramerkin rekisterdintid ei
uudistettu asetetuissa madrdajoissa, valilla ei ole syy-yhteyttd. Uudistamatta jdttdmisen syy ei
tapauksessa nimittdin ollut nimettyjen edustajien kdyttoon ottaman médrdaikojen valvontajérjestelmén
toimimattomuus vaan se, ettd kantaja on “vapaasta tahdostaan” jattinyt antamatta kyseisen
rekisteroinnin uudistamista koskevat ohjeet saatuaan muistutusilmoituksen.

Tastd reagoinnin puutteesta valituslautakunta totesi ensiksi riidanalaisen paatoksen 16 kohdassa, ettd W:n
valaehtoinen vakuutus ei sisdltinyt tdmén omaa tapahtumien kulkua koskevaa selvitystd, joka olisi
koskenut erityisesti kantajan mahdollista tarkoitusta tai pddtostd uudistaa kyseisen tavaramerkin
rekisterointi ja sitd, otettiinko nimettyjen edustajien tyontekijaan mahdollisesti yhteyttd téssé tarkoituksessa.

Taman jélkeen valituslautakunta katsoi riidanalaisen padtoksen 16—18 kohdassa, ettd vaikka nimettyja
edustajia olisi varoitettu kyseisen tavaramerkin rekisterdintikauden padttymisestd lahiaikoina niiden
sisdisessd madrdaikojen valvontajérjestelméssé tai vaikka ne olisivat saaneet muistutusilmoituksen, ne
eivit olisi voineet itse pyytdd rekisterdinnin uudistamista, koska kantaja ei ollut antanut titd koskevia
ohjeita. Ndiden tapahtumien ja kyseisen tavaramerkin rekister6innin uudistamatta jéttamisen valilla ei
siis ole syy-yhteyttd, koska uudistamatta jattdminen johtui ainoastaan siitd, ettd kantaja ei ollut antanut
uudistamista koskevia ohjeita edes sen jilkeen, kun se oli vastaanottanut muistutusilmoituksen.
Valituslautakunta katsoo, etté téllainen ohjeiden antamatta jattdminen on tarkkaavaisuusvelvollisuuden
vastaista.

4 ECLLEU:T:2012:202



22

23

24

25

26

27

28

TUOMIO 25.4.2012 — ASIA T-326/11
BRAINLAB v. SMHV (BRAINLAB)

Riidanalaisen paatoksen 19 kohdassa valituslautakunta katsoi toisaalta, ettd SMHV oli todellakin
ldhettdnyt muistutusilmoituksen virheellisesti suoraan kantajalle eikd tdmdn nimetyille edustajille.
Valituslautakunta katsoi kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdan nojalla, ettd SMHV ei
voi joutua vastuuseen tdmdn virheen perusteella. Téllaisen palveluilmoituksen luonteeseen kuuluu, etté
sen saamiseen ei voi luottaa.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen paiatoksen

— palauttaa asian valituslautakunnan késiteltdvaksi, jotta valituslautakunta tekisi paatoksen siitd, onko
vaadittavaa huolellisuutta noudatettu kyseisen tavaramerkin rekisterdinnin uudistamisen yhteydessa

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkéaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen
N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan rikkomiseen.

Kantaja kuvailee aluksi vyksityiskohtaisesti tavaramerkkien rekisterdintien uudistamista koskevien
madrdaikojen valvontajirjestelméd, jonka sen nimetyt edustajat ovat ottaneet kayttoon. Kantaja
korostaa, ettd valituslautakunta on perustellusti todennut tdmédn valvontajérjestelmén olevan
asianmukainen, mistd syystd kantajan nimettyjen edustajien asiassa tekema virhe on anteeksiannettava.

Vastauksena itse kantajan laiminlyontiéd ja anteeksiantamatonta virhettd, jotka perustuvat siihen, ettd kantaja
ei antanut nimetyille edustajilleen ohjeita muistutusilmoituksen  vastaanotettuaan, koskeviin
valituslautakunnan toteamuksiin kantaja toteaa, ettd kyseiset edustajat huolehtivat kantajan oikeudellisesta
edustamisesta muun muassa SMHV:ssa sen kaikkien 654 kansallisen, yhteison ja eurooppalaisen
tavaramerkin ja patentin, joista 16 on yhteison tavaramerkkejd, osalta. Téssd tehtivéssdan nimetyt edustajat
ilmoittavat kantajalle systemaattisesti kantajan kunkin tavaramerkin rekisterdintikauden péaattymisestd
yhdestd kolmeen kuukautta ennen p&dttymistd ja antavat kantajalle mahdollisuuden antaa niille ohjeet
uudistamishakemuksen tekemiseksi. Nyt kasiteltdvddn tapaukseen asti kantaja oli aina saanut asianmukaisesti
ndmd muistutukset ja reagoinut niihin systemaattisesti. Sitd vastoin kantaja ei ollut koskaan saanut tillaisia
muistutuksia suoraan SMHV:lta titd nimenomaista tapausta lukuun ottamatta. Kantaja katsoo niin ollen,
ettd se saattoi perustellusti luottaa siihen, etti sen nimetyt edustajat kiinnittdvit tavanomaisen kolmen
kuukauden médrdajan kuluessa sen huomion siihen, onko kyseisen tavaramerkin rekisterdinti tarpeen
uudistaa. Tdmd on myos syynd siihen, miksei se ole muutoin reagoinut muistutusilmoitukseen.

Kantaja lisag, ettei yhteison tavaramerkin haltijalla ole velvollisuutta ottaa kiyttoéon omaa madrdaikojen
valvontajédrjestelmdd ammattimaisten edustajiensa valvontajdrjestelmdn rinnalle. Ammattimaisen
edustajan maérdaikojen valvontajarjestelmén olisi pdinvastoin yksistdén taattava valvonnan moitteeton
toiminta (asia T-136/08, Aurelia Finance v. SMHV (AURELIA), tuomio 13.5.2009, Kok., s. I1-1361, 18
kohta). Ndin oli juuri tdssdkin asiassa.
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Siitd, ettd syy-yhteyden on vditetty puuttuvan nimettyjen edustajien kidyttoon ottaman maédrdaikojen
valvontajérjestelmédn toimimattomuuden ja sen vililtd, ettd kyseistd tavaramerkkid ei uudistettu ajoissa
(ks. edelld 21 kohta), kantaja korostaa, ettd kyseinen tavaramerkki vastaa kantajan kaupallista nimitysté ja
ettd sitd haettiin uudelleen rekisteréitdviksi yhteison tavaramerkiksi 30.3.2010 eli vain viikko sen jélkeen,
kun sen poistamista yhteison tavaramerkkirekisteristd koskeva ilmoitus ldhetettiin. Valituslautakunnan
oletus, jonka mukaan mikddn ei viittaa siihen, ettd kantaja olisi antanut kyseisen tavaramerkin
rekisterdinnin uudistamista koskevat ohjeet, jos se olisi saanut nimetyiltd edustajiltaan tiedon siitd, ettd
rekisterdintikausi padttyy ldhiaikoina, on siis tdysin epérealistinen. Kantaja viittdd sitd vastoin, ettd
epaselvissd tilanteessa sen nimetyt edustajat, jotka edustavat sitd kaikissa teollis- ja tekijanoikeuksien
suojelua koskevissa asioissa, olisivat huolehtineet kyseisen tavaramerkin rekisteréinnin uudistamisesta,
vaikka tdtd koskevia konkreettisia ohjeita ei olisikaan annettu; ne olisivat toimineet toisin ainoastaan, jos
ne olisivat saaneet nimenomaisen ohjeistuksen jattda tavaramerkin uudistamatta.

SMHV:n mukaan kanne on selvisti perusteeton.

Omasta menettelystddn SMHV toteaa yhtdalts, ettd asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdan ja
taytantoonpanoasetuksen 29 sddnnon mukaan silldi on velvollisuus ilmoittaa siitd, ettd yhteison
tavaramerkin rekisterdintikausi paattyy lahiaikoina, haltijalle itselleen. Kummassakaan sdédnnoksessa ei
ole mainintaa velvollisuudesta ilmoittaa asiasta mahdolliselle ammattimaiselle edustajalle.

Toisaalta SMHV viittdd, ettd samojen sddnndsten mukaan se ei ole vastuussa siitd, ettd asianomainen ei
ole saanut tietoa, eikd varsinkaan siitd, ettd tieto on ”lahetetty vddradn osoitteeseen”.

Sen suhteen, onko nimettyjen edustajien kayttoon ottama madrdaikojen valvontajirjestelmé osoitus
olosuhteiden edellyttamaistd tarkkaavaisuudesta, SMHYV pitdé oikeana valituslautakunnan arviota, jonka
mukaan tdlla kysymykselld ei ole merkitysta asiassa.

Kun tarkastellaan kantajan itsensd vditettyd tarkkaavaisuuden puutetta, SMHV  yhtyy
valituslautakunnan arvioon, jonka mukaan tdméa tarkkaavaisuuden puute on ollut tapauksessa
ratkaiseva syy siihen, ettd kyseisen tavaramerkin rekisterdinnin uudistamisen madrdaika on ylittynyt.
Kantajalla on nimittdin ollut ldhes 13 kuukautta aikaa uudistaa rekisterdinti. Ténd aikana kantaja ei ole
ryhtynyt mihinkdén toimenpiteisiin SMHV:ssa eikéd ole antanut mitddn ohjeita nimetyille edustajilleen
tai edes ottanut ndihin yhteyttd, vaikka sitd muistutettiin virallisesti muistutusilmoituksella siitd, etté
kyseinen rekisterdintikausi oli paattyméssd. Tallainen menettely ei tdytd olosuhteiden edellyttaman
tarkkaavaisuuden vaatimusta, varsinkaan siksi, ettd kyseinen tavaramerkki oli kantajan
"nimikkotavaramerkki” ja sen olisi siten pitényt olla erityisen huomion kohteena.

Viitteelld, jonka mukaan nimetyt edustajat olisivat epéselvdssd tilanteessa uudistaneet kyseisen
tavaramerkin rekisterdinnin jopa ilman kantajan tdtd koskevia ohjeita (ks. edella 29 kohta), ei SMHV:n
mukaan ole merkitystd, koska se perustuu puhtaasti arvailuun. Viite on lisdksi ristiriidassa
kannekirjelmén 44 kohdassa esitetyn selvityksen kanssa, koska tdmdn selvityksen mukaan nimettyjen
edustajien toimeksianto ei antanut niille oikeutta uudistaa tavaramerkin rekister6intid omasta
aloitteestaan ja ilman kantajan antamia konkreettisia ohjeita.

Télta osin on todettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdasta ilmenee, ettd menetetyn
médrdajan palauttamiselle on kaksi edellytystd, joista ensimmdinen on se, ettd osapuoli on noudattanut
olosuhteiden edellyttimda asianmukaista tarkkaavaisuutta, ja toinen se, ettd osapuolen este on suoraan
aiheuttanut oikeuden tai muutoksenhakukeinon menettimisen (ks. asia T-271/09, Prinz Sobieski zu
Schwarzenberg v. SMHV — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg),
tuomio 15.9.2011, 53 kohta oikeuskéytantoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Tastd sddnnoksestd ilmenee myos, ettd tarkkaavaisuusvelvollisuus koskee ensisijaisesti yhteison
tavaramerkin haltijaa. Jos haltija delegoi tavaramerkin rekisteréinnin uudistamiseen liittyvat hallinnolliset
tehtdvit, sen on ndin ollen valvottava, ettd valittu henkilo antaa riittévat takeet, jotta voidaan olettaa, ettd
mainittujen tehtdvien suorittaminen onnistuu (em. asia AURELIA, tuomion 14 kohta).
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On myos katsottava, ettd ndiden tehtdvien delegoimisen vuoksi mainittu tarkkaavaisuusvelvollisuus
koskee valittua henkil6d aivan kuin haltijaakin. Koska tdmé toimii haltijan nimissd ja lukuun, sen
toimia on nimittdin pidettdvd haltijan toimina (em. asia AURELIA, tuomion 15 kohta ja em. asia
Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, tuomion 54 kohta).

Kun otetaan huomioon edelld mainitut tapahtumat, unionin yleinen tuomioistuin katsoo tdssé
tapauksessa, ettd kyseisen tavaramerkin rekisterdinnin jattdminen uudistamatta sédddetyissd madraajoissa
johtuu siitd, mitd valituslautakunta on tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osastoa
mubkaillen luokitellut "lukuisten epdonnisten tapahtumien ketjuksi” (riidanalaisen p&aatoksen 20 kohta).
Tassd yhteydessd on varauksetta hyviksyttiava valituslautakunnan yleisluonteinen arvio, jonka mukaan
“menetetyn madrdajan palauttaminen on tarkoitettu nimenomaan téllaisia tapauksia varten”.

Kyseisiin “epdonnisiin tapahtumiin” voidaan lukea jiljempand esitetylld tavalla kolme seikkaa, jotka ovat
vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, ettei tavaramerkkida ole uudistettu: i) selityksettd jadnyt nimettyjen
edustajien kayttoon ottaman médréaikojen valvontajirjestelmén kahden ensimmdisen, sisdisen valvontapilarin
toimimattomuus, ii) kantajan nimettyjd edustajia koskevan maininnan poistaminen SMHV:n tietokannasta
sopimattomaan aikaan ja pyytdmattd (ks. edelld 13 kohta), minkd seurauksena muistutusilmoitus on
virheellisesti lahetetty kantajalle ja vieldpd tdméan vanhaan osoitteeseen kantajan nimettyjen edustajien sijaan,
iii) W:n epéselva ja epdasianmukainen reaktio téhén ilmoitukseen, minké seurauksena nimetyt edustajat eivét
ole saaneet kantajalta mitddn oma-aloitteisia ohjeita rekisterdinnin uudistamiseksi.

Ensimmaisestd epdonnisesta tapahtumasta on muistutettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan asetuksen
N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan ilmaisu ”olosuhteiden edellyttimé asianmukainen tarkkaavaisuus”
edellyttdad erikoistunutta toimeksisaajaa kaytettdessd sellaisen sisdisen madrdaikojen hallinta- ja
valvontajérjestelmén kéyttoonottoa, joka sulkee yleisesti pois niiden tahattomat laiminlyonnit ja jota
edellytetddan SMHV:n menettelyja koskevissa ohjeissa. Tastd seuraa, ettd vain poikkeukselliset ja siten
kokemuksen perusteella ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat antaa aiheen menetetyn méaariajan
palauttamiselle (em. asia AURELIA, tuomion 26 kohta).

Nama edellytykset tayttyvit selvésti tdssd tapauksessa, kuten kéy ilmi valituslautakunnan paatelmisté ja
kantajan esittamistd yksityiskohtaisista tdydentdvista selvityksistd, joita SMHV ei ole kyseenalaistanut.

Kantajan on siis lahtokohtaisesti katsottava noudattaneen olosuhteiden edellyttdmad asianmukaista
tarkkaavaisuutta, kun se on nimennyt edustajakseen sen ja SMHV:n vilisiin suhteisiin nimettyjen
edustajiensa toimiston kaltaisen asianajo- ja patenttitoimiston, jolla on kaksinkertainen sisdinen
mddrdaikojen valvontajérjestelmd, jonka SMHV on sekd riidanalaisessa padtoksessd ettd vastineessaan
myontinyt olevan asianmukainen.

Sama péadtelmd koskee nimettyja edustajia, koska valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 13
kohdassa sitd paitsi todennut, ettd nimettyjen edustajien sisdiseen méadrdaikojen valvontajérjestelmdan
vaikuttaneet poikkeukselliset virheet olivat anteeksiannettavia.

Kahdesta muusta edelld 40 kohdassa mainitusta epdonnisesta tapahtumasta on aluksi todettava, etti se,
ettd kantajan tyontekija W ei liene noudattanut tarkkaavaisuutta, kun hédn ei ottanut yhteyttd
SMHV:oon tai nimettyihin edustajiin heti saatuaan muistutusilmoituksen, on voinut vaikuttaa kyseisen
tavaramerkin rekister6innin uudistamatta jattdmiseen ainoastaan, koska tdmén tarkkaavaisuuden
puutteen oli puolestaan mahdollistanut SMHV:n aikaisemmin tekemd virhe eli se, ettdi SMHV oli
omasta aloitteestaan poistanut tietokannastaan maininnan nimetyistd edustajista eikd néin ollen ollut
lahettdnyt nidille muistutusilmoitusta.

Asianomaisen on toki osoitettava olosuhteiden edellyttdmdd asianmukaista tarkkaavaisuutta sille
kuuluvan yhteisén tavaramerkin uudistamiseksi ajoissa, mikd edellyttdd ldhtokohtaisesti sitd, ettd se
reagoi pikaisesti ja asianmukaisesti saadessaan ilmoituksen, jonka SMHV on ldhettinyt suoraan sille
taytdntoonpanoasetuksen 29 sadnnon nojalla.
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On kuitenkin niin, ettd kun asianomainen on antanut yhteison tavaramerkkinsd seurannan ammattimaisen
edustajan tehtdvéksi ja on ilmoittanut tastd asianmukaisesti SMHV:lle, SMHV:n on myos kunnioitettava
tatd valintaa ja ldhetettdva viralliset palveluilmoituksensa télle nimetylle edustajalle, jotta timéd voi valvoa
pddamiehensd etuja noudattaen sitd korkeampaa tarkkaavaisuusastetta, jota sen tdytyy péteviand
ammattilaisena osoittaa (ks. tdstda SMHV:n menettelyja koskevat ohjeet, A osan 6 luvun 6.2.3 kohta).

Tassd suhteessa SMHV ei voi asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohtaan ja
taytantoonpanoasetuksen 29 sddntoon vedoten vaittdd, ettd ndiden sddnnosten mukaan sen on
ilmoitettava siitd, ettd yhteison tavaramerkin rekisterointikausi paattyy lahiaikoina, tdméan tavaramerkin
haltijalle eiké sen nimetylle ammattimaiselle edustajalle (ks. edelld 31 kohta).

Tallaisella véitteelld jatetddan nimittdin huomiotta taytdntéonpanoasetuksen 67 sddntd, jonka mukaan
kaikki tiedoksiannot on osoitettava edustajalle, jos edustaja on nimetty. Valituslautakunta on sité paitsi
myontinyt riidanalaisen péaatoksen 19 kohdassa, ettd muistutusilmoitus oli "todellakin virheellisesti”
lahetetty suoraan kantajalle eikd tdméan nimetyille edustajille.

Tassd tapauksessa kantaja ja sen nimetyt edustajat saattoivat siis perustellusti odottaa, ettd
taytantoonpanoasetuksen 67 sddnnon mukaisesti kaikki SMHV:n kyseiseen tavaramerkkiin liittyvat
tiedoksiannot ja erityisesti saman asetuksen 29 sddnndssd tarkoitettu muistutusilmoitus osoitettaisiin
nimetyille edustajille, jotka voisivat siten toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet kyseisen
tavaramerkin rekisterdinnin uudistamiseksi, vaikka niiden mairdaikojen valvontajirjestelmdn kaksi
ensimmaistd, sisdistd valvontapilaria pettdisivatkin.

Kun tarkastellaan nyt kasiteltdvassd tapauksessa SMHV:n tekemén virheen seurauksia, on todettava,
ettd ilman tdtd virhettd nimetyt edustajat olisivat suoraan saaneet muistutusilmoituksen, miké olisi
aiheuttanut niiden mééirdaikojen valvontajérjestelmdn kolmannen valvontapilarin aktivoitumisen ja
mahdollistanut tdysin sen, ettd edustajat ottavat yhteyttd kantajaan, jotta tdmé antaisi niille kyseisen
tavaramerkin rekisteréinnin uudistamista koskevat ohjeet.

Tassd suhteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoo myds, ettd kun otetaan huomioon erityisesti
kyseisen tavaramerkin tirkeys kantajalle (kyseinen tavaramerkki vastaa kantajan kaupallista nimitysti),
se seikka, ettei kantaja ole antanut nimetyille edustajilleen uudistamista koskevia ohjeita, on seurausta
erehdyksestd tai vahingosta eikd ole missddn tapauksessa ollut "vapaasta tahdosta tehty pédtds”, niin
kuin valituslautakunta vaikuttaa katsoneen riidanalaisen p&adtoksen 15 kohdassa. On siis myos
virheellistd katsoa, ettd téllaisen ohjeistuksen puuttuminen olisi ainoa tai ratkaiseva syy siihen, ettei
kyseisen tavaramerkin rekisteréintid ole uudistettu.

Sitd vastoin on pidettdva varmuutta ldhestyvilla todennédkoisyydelld selvind, ettd jos nimetyille edustajille
olisi annettu syy ottaa yhteyttd kantajaan — eikd mistddn voida péételld, ettd ne eivdt olisi nédin tehneet,
mikéli muistutusilmoitus olisi lahetetty niille —, niiden toimeksiantaja olisi antanut niille ohjeen hakea
kyseessd olevan tavaramerkin rekisteréinnin uudistamista. Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan
toinen soveltamisedellytys, siten kuin se on esitetty edelld 36 kohdassa, tayttyy siten myos.

Lopulta ndissd olosuhteissa kantajan tyontekijan W:n virhe tai laiminlyonti, vaikka se olisi néytetty
toteen, vaikuttaa yksittdiseltd ja satunnaiselta seikalta, joka on voinut tapahtua ja aiheuttaa tdten
kantajalle vahinkoa ainoastaan SMHV:n edeltivin virheen takia, koska ndma kaksi tapahtumaa
yhdistettyind nimettyjen edustajien kehittimdn mairdaikojen valvontajdrjestelmdn  kahden
ensimmadisen, sisdisen valvontapilarin toimimattomuuteen ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla siihen,
ettd kyseisen tavaramerkin rekisterdintid ei ole uudistettu ajoissa.

Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen paatoksen 19 kohdassa, asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan
2 kohdan ja taytdntoonpanoasetuksen 29 sd@nnon mukaan on tosin niin, ettd kyseinen SMHV:n virhe
eli se, ettd nimettyja edustajia koskeva maininta on poistettu SMHV:n tietokannasta ja ettd tdmédn
seurauksena muistutusilmoitusta ei ole ldhetetty niille, ei saata SMHV:a vastuuseen eikd vaikuta
kyseisen tavaramerkin rekisterdintikauden pééttymiseen.
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Valituslautakunnan on kuitenkin valttamédttd otettava asianmukaisesti huomioon tdmé virhe ja sen
seuraukset, kun se arvioi, onko menetetyn médrdajan palauttamista koskeva pyynto perusteltu, miké ei
sellaisenaan mitenkddn merkitse SMHV:n vastuun tunnustamista. Sen tarkkaavaisuuden, jota
osapuolten on noudatettava, jotta heille voitaisiin palauttaa heidédn oikeutensa, astetta on nimittdin
arvioitava ottamalla huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet, jotka tdssd asiassa sisdltavit
valttdmattd mainitun virheen ja sen vaikutukset edelld esitetylld tavalla.

Edelléd esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd valituslautakunta on virheellisesti
jattanyt ottamatta huomioon SMHV:n tekemin virheen, joka oli yksi kolmesta tapahtumasta, joilla on
merkitystd asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan soveltamisessa tédssd tapauksessa.

Tamaén seurauksena valituslautakunta sovelsi kyseistd saannosté virheellisesti.

Nain ollen ainoa kanneperuste on hyvaksyttéva ja riidanalainen padtos kumottava.

Lisaksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava tdmén tuomion

taytdntoonpanon edellyttaimét toimenpiteet. Téssa tilanteessa kantajan vaatimusten toisesta kohdasta ei
ole tarpeen lausua erikseen.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka héviaa
asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Tyojérjestyksen 136 artiklan 1 kohdassa sdddetddn kuitenkin, ettd jos valituslautakunnan péatoksesta
tehty valitus hyvéksytddn, unionin yleinen tuomioistuin voi péattaa, ettd SMHV vastaa vain omista
oikeudenkayntikuluistaan.
Kantaja on myotéavaikuttanut asiassa omilla teoillaan ja nimettyjen edustajiensa tekojen kautta tdméin
oikeudenkédynnin syntymiseen, joten nditd sddnnoksid sovelletaan oikein, kun paatetédén, ettd kumpikin
asianosainen vastaa omista oikeudenkéyntikuluistaan.
Nailld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljinnen
valituslautakunnan 15.4.2011 tekemi paitos (asia R 1596/2010-4) kumotaan.

2) Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkiyntikuluistaan.
Forwood Dehousse Schwarcz

Julistettiin Luxemburgissa 25 paiviana huhtikuuta 2012.

Allekirjoitukset
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