g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 19 september 2012*

"Gemenskapsvarumérke — Gemenskapsfigurmérket VR — Ingen begiran om fornyelse av
varumarkesregistreringen har getts in — Avforande av varumarket ur registret vid
registreringsperiodens utgdng — Ansokan om aterstéllande av forsutten tid — Artikel 81 i forordning
(EG) nr 207/2009”

I mal T-267/11,

Video Research USA, Inc., New York, New York (Forenta staterna), foretritt av B. Brandreth,
barrister,

sokande,
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av P. Bullock, i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréns andra 6verklagandenamnd
den 8 mars 2011 (drende R 1187/2010-2) om en ans6kan om aterstillande av forsutten tid,

meddelar
TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
sammansatt av ordforanden O. Czucz (referent), samt domarna I. Labucka och D. Gratsias,
justitiesekreterare: handlaggaren S. Spyropoulos,
med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 24 maj 2011,
med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2011,
efter forhandlingen den 6 mars 2012,

foljande

* Rattegangssprak: engelska

SV
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Dom

Tillampliga bestimmelser

I artikel 47 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (nu artikel 47 i
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78,
s. 1)), anges foljande:

"Fornyelse

1. Registrering av ett gemenskapsvarumirke skall fornyas pa begéran av innehavaren av varumérket
eller av nagon som uttryckligen bemyndigats av denne, under forutsittning att avgifterna har betalats.

2. Byran skall underrdtta innehavaren av gemenskapsvarumairket ... om registreringsperiodens
upphorande i god tid dessforinnan. ...

3. En begdran om fornyelse skall ges in inom sex manader réknat fran den sista dagen i den manad d&
skyddsperioden upphor. Avgifterna skall ocksa betalas inom denna tid. En begédran kan dessutom ges
in, och avgifterna betalas, inom en ytterligare sexmanadersperiod ridknat fran den i férsta meningen
angivna dagen, om tilldggsavgift erlaggs inom denna ytterligare period.

»

I regel 30.5 och 30.6 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess dndrade lydelse, anges foljande:

”5. Da en ansdkan om fornyelse inte ldmnas in eller lamnas in forst efter det att den tid som
foreskrivs i artikel 47.3 tredje meningen i forordningen har 16pt ut ... skall byran besluta att
registreringen har upphort och skall underrétta innehavaren av gemenskapsvarumérket om detta.

6  Da det beslut som fattats enligt punkt 5 har blivit slutgiltigt, skall byran avfora market ur registret.
Avforandet skall gilla fran och med dagen efter den dag da den gillande registreringen upphorde.”

I artikel 81 i forordning nr 207/2009 anges foljande:

”Aterstillande av forsutten tid

1. En sokande eller innehavare av ett gemenskapsvarumirke eller annan part i ett forfarande vid

[harmoniseringsbyran] som, trots att han har iakttagit all omsorg som har betingats av

omstindigheterna, inte har kunnat iaktta en frist i forhallande till [harmoniseringsbyran], ska pa

ansokan ddrom fa sin rdtt aterstilld, om underlatenheten enligt denna férordning har haft till
omedelbar f6ljd att en rittighet eller ratt att 6verklaga gatt forlorad.”
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Bakgrund till tvisten

Efter en ansokan fran Video Research USA, Inc, inkommen den 26 augusti 1998, registrerade Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran)
den 12 januari 2000, nedanstaende figurkédnnetecken som gemenskapsvarumarke:

Den 28 januari 2008, underrdttade harmoniseringsbyran, i enlighet med artikel 47.2 i forordning
nr 40/94 (nu artikel 47.2 i férordning nr 207/2009) och regel 29 i forordning nr 2868/95, advokatbyran
B., sokandens foretradare infor harmoniseringsbyrén (nedan kallad advokatbyran B), att skyddsperioden
for det aktuella mérket skulle upphora den 26 augusti 2008 och att ansokan om fornyelse skulle ges in
senast den 1 september 2008. Harmoniseringsbyran papekade vidare att om en tilliggsavgift erlades,
kunde denna frist forlangas fram till och med den 2 mars 2009.

Sokanden fornyade dock inte sin registrering.

Foljaktligen underréittade harmoniseringsbyran sokandens foretrddare den 1 april 2009 om att
registreringen av gemenskapsvarumirket hade upphort och att det darefter hade avforts ur registret.
Avforandet gillde fran och med den 26 augusti 2008.

Den 2 juni 2009 inkom s6kanden med en ansokan om aterstillande av forsutten tid i den mening som
avses i artikel 81 i férordning nr 207/2009 i vilken forklarades skilen till varfor sokanden inte varit i
stand att iaktta fristen for att fornya sin registrering. Till stod for sin ansokan ingav sékanden ett
intygat skriftligt utlatande av den 2 juni 2009 fran J. W. deldgare i advokatbyran B.

Enligt utlatandet anvdnder advokatbyran B ett datoriserat system for hantering av akter och férnyanden
som kallas for "Inprotech”. Detta system genererade och skickade ivdg pdminnelser om fornyelse till
det amerikanska ombudet den 1 april, den 1 juni och den 1 juli 2008. Den 18 augusti 2008 erholl
advokatbyran B uppdrag att fornya registreringen. Pa grund av ett exceptionellt fel som kan tillskrivas
den mainskliga faktorn, skickade emellertid den ansvarige for fornyelser inte ndmnda instruktion till
den underordnade medarbetare som hade hand om fornyelser for att denne skulle utféra uppdraget
att fornya registreringen. Dessutom gjorde ett fel i “Inprotech-systemet” att detta system inte
genererade fornyelsepaminnelser tre, fyra och fem manader efter tidsfristen for fornyelse. Den
ovanndmnda registreringen fornyades séledes inte pa grund av tva olika fel. Det ena var ett oforklarligt
fel som kan tillskrivas den ménskliga faktorn, och det andra berodde pa ett programmeringstekniskt
problem.

Genom beslut av den 26 april 2010 avslog harmoniseringsbyrans varumérkes- och registeravdelning
sokandens ansokan om aterstéillande av forsutten tid, och faststdllde avforandet av registreringen av

gemenskapsvarumarket.

Den 25 juni 2010 o6verklagade sokanden beslutet fran varumirkes- och registeravdelningen hos
harmoniseringsbyran med stod av artiklarna 58 och 64 i forordning nr 207/2009.

ECLLEU:T:2012:446 3
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Harmoniseringsbyrans andra overklagandendmnd avslog overklagandet genom beslut av den
8 mars 2001 (nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandenimnden fann att bestimmelserna i
artikel 81.1 i férordning nr 207/2009 ska tolkas restriktivt med tanke pa att iakttagandet av en frist
utgor en fraga avseende tvingade ritt. Vidare fann 6verklagandendmnden att nér en part valt att anlita
ett auktoriserat ombud utstracks omsorgsplikten till det vederborligen bemyndigade auktoriserade
ombudet. Dessutom kunde de omstidndigheter som sokanden &beropat inte anses vara onormala och
oundvikliga. For det forsta hade den ansvarige for fornyelser pa advokatbyran B glomt att ge
nodvéindiga anvisningar till sina underordnade medarbetare. For det andra reagerade sokandens
amerikanska foretridare inte fOorrdn atta manader senare, den 13 april 2009, nir denne pa
harmoniseringsbyrans webbplats upptickte att registreringen inte hade fornyats. For det tredje hade
advokatbyran B forlitat sig pa ett enda system, i detta fall "Inprotech”. For det fjarde hade
advokatbyran B inte beaktat skrivelsen fran harmoniseringsbyran av den 28 januari 2008, i vilken tva
frister angavs for att inkomma med ansokan och betala avgifterna. Slutligen hade sokanden inte visat
att denne hade iakttagit "all omsorg som har betingats av omstdndigheterna”.

Forfarandet och parternas yrkanden
Sokanden har i sin ansokan yrkat att tribunalen ska:
— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— aterforvisa drendet till harmoniseringsbyran med uppmaning att ansokan om aterstillande av
forsutten tid ska beviljas, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersétta rittegangskostnaderna.

Under forhandlingen har sékanden forklarat sig aterkalla det andra yrkandet.
Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta réttegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har som enda grund anfort att artikel 81 i forordning nr 207/2009 asidosatts och de faktiska
omstiandigheterna bedomts oriktigt.

Sokanden har gjort gillande att Overklagandendmnden har tillimpat felaktiga och alltfér strikta
kriterier vid bedomningen av vilken omsorg som kan krdvas av varumérkesinnehavaren eller dennes
foretradare. Vidare har sokanden hdvdat att dverklagandendmnden har gjort sig skyldig till felaktiga
bedomningar av de faktiska omstdandigheterna.

Det framgar av artikel 81 i forordning nr 207/2009 att aterstéllande av forsutten tid kan beviljas pa tva
villkor. For det forsta ska sokanden ha iakttagit all omsorg som har betingats av omsténdigheterna, och
for det andra ska sokandens underlatenhet ha haft till omedelbar foljd att en réttighet eller ratt att
overklaga gatt forlorad (forstainstansrittens beslut av den 6 september 2006 i mal T-366/04,
Hensotherm mot harmoniseringsbyran — Hensel (HENSOTHERM), ej publicerat i rattsfallssamlingen,
punkt 48, och tribunalens dom av den 20 april 2010 i mal T-187/08, Rodd & Gunn Australia mot
harmoniseringsbyran (atergivning av en hund), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 28).
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Det foljer ocksa av denna bestammelse att omsorgsplikten i forsta hand éavilar varuméarkesinnehavaren.
Om innehavaren delegerar administrativa arbetsuppgifter avseende fornyelse av ett varumirke maste
denne séledes ocksa se till att den person som valts ut uppvisar de garantier som krévs for att det ska
kunna antas att dessa arbetsuppgifter utfors korrekt. Eftersom dessa arbetsuppgifter har delegerats, har
vidare den person som valts ut en omsorgsplikt pd samma sidtt som innehavaren. Eftersom denna
person handlar i innehavarens namn och for dennes rakning, ska personens handlande likstillas med
innehavarens handlande (forstainstansrittens dom av den 13 maj 2009 i mal T-136/08, Aurelia
Finance mot harmoniseringsbyrdan (AURELIA), REG 2009, s. 1I-1361, punkterna 14 och 15, och
domen i det ovanndmnda maélet avseende atergivning av en hund, punkt 29).

Vidare innebdr enligt réttspraxis uttrycket ”all omsorg som har betingats av omstédndigheterna” i
artikel 81.1 i forordning nr 207/2009 att det krdvs att det inréttas ett system for intern kontroll och
bevakning av frister, som vanligtvis ska forhindra att fristerna oavsiktligen forbises, sasom foreskrivs i
harmoniseringsbyrans riktlinjer. Av detta foljer att aterstillande av forsutten tid endast kan beviljas i
samband med exceptionella héndelser, som erfarenhetsmissigt dr oforutsigbara (domen i det
ovannamnda méalet AURELIA, punkt 26).

I forevarande fall har sokanden, som &r varumairkesinnehavare, valt ett amerikanskt ombud for att
foretrada foretaget vad giller forvaltningen av varumairket, som i sin tur har delegerat administrativa
uppgifter avseende fornyelse av gemenskapsvarumairket till advokatbyrdn B. Under dessa
omstdndigheter omfattades savil sokanden som det amerikanska ombudet och advokatbyrdn B av den
omsorgsplikt som definierats i den ovan i punkterna 18—20 angivna rdttspraxisen.

Overklagandenimnden har pekat pd flera omstindigheter som féranlett att registreringen inte
fornyades. Tribunalen ska forst undersoka huruvida overklagandendmnden har gjorde en riktig
beddomning nér den fann att advokatbyran B inte hade iakttagit sin omsorgsplikt.

Till att borja med ska tribunalen undersoka det fel som kan tillskrivas den ménskliga faktorn, som
begatts av den ansvarige for fornyelser pa advokatbyran B, vilket bestod i att vederborande glomt att
instruera en underordnad medarbetare att fornya registreringen efter det att begéran om fornyelse av
varumarkesregistreringen hade mottagits fran det amerikanska ombudet.

Tribunalen har sedan tidigare funnit att fel som kan tillskrivas den ménskliga faktorn i samband med
det tekniska handhavandet av fornyelser inte kan anses utgora exceptionella héndelser, som
erfarenhetsmissigt ar oforutsigbara (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda maélet
AURELIA, punkt 28). Overklagandenamnden gjorde siledes en riktig beddmning nir den fann att det
fel som begatts av den ansvarige for fornyelser pa advokatbyran B innebar att denne inte iakttagit den
omsorgsplikt som alag honom.

Tribunalen ska darefter undersoka omstdndigheten att inga automatiska e-postmeddelanden skickats
till den ansvarige for fornyelse tre, fyra eller fem manader efter tidsfristen, som pekar pa att det fanns
ett fel i "Inprotech-systemet”.

Tribunalen har sedan tidigare funnit att i de fall fornyelsen av varumirken anfortrotts ett specialiserat
foretag som anvénde ett datasystem for att paminna om frister, krivde den omsorg som betingades av
omsténdigheterna bland annat att systemet kunde upptécka och avhjilpa varje forutsagbart fel (se, for
ett liknande resonemang, domen i det ovanndamnda malet AURELIA, punkt 27). Den "korruption” eller
forlust av data som sokanden har hanvisat till dr ett forutségbart fel som kénnetecknar alla datasystem.
Att detta fel i datasystemet inte avhjilpts, till exempel genom ett parallellt paminnelsesystem eller
regelbundna kontroller, innebér ocksa att advokatbyran B inte har iakttagit sin omsorgsplikt.

ECLLEU:T:2012:446 5
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Sokandens argument avseende andra tillfillen d& program som utvecklats av bolaget C inte har
fungerat dr utan betydelse. Det som har betydelse &r att det datasystem som anvindes av
advokatbyran B inte kunde uppticka och avhjilpa varje forutsdgbart fel i systemets funktion, vilket
ledde till att advokatbyran inte iakttog sin omsorgsplikt.

Sokanden har for det tredje gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig till en felaktig
bedomning av de faktiska omstdndigheterna ndr den i punkt 26 i det angripna beslutet fann att
sokandens foretradare, advokatbyran B, ”inte [hade] beaktat skrivelsen fran [harmoniseringsbyran] av
den 28 januari 2008 i vilken tva frister angavs for att inkomma med ansdkan och betala avgifterna”
och att "om dessa viktiga tidsfrister hade lagts in i foretrddarens datasystem ... skulle den underlételse
som den ansvarige for fornyelse gjort sig skyldig till ha upptickts, dven om det funnits fel i
datasystemet for fornyelser”.

Aven om det antogs att sdkandens argument i detta hiinseende ar relevant fér prévningen av vilket
ansvar dennes foretrddare advokatbyran B haft, konstaterar tribunalen att sdkanden som svar pa
tribunalens skriftliga fraga har angett att de automatiska paminnelserna i "Inprotech-systemet” hade
genererats pa grundval av de data som matats in i samband med registreringen av det aktuella
varumairket, den 29 februari 2000. Vidare anges det i handlingen "Renewals department procedures”
(hantering av drenden péa fornyelseavdelningen), i vilken forfarandet inom advokatbyran B faststills,
inte nagot om inmatning av data till foljd av mottagandet av padminnelsen fran harmoniseringsbyran,
som Oversindes i enlighet med artikel 47.2 i forordning nr 207/2009 och regel 29 i forordning
nr 2868/95.

Sokanden har siledes inte inkommit med nagon bevisning som skulle kunna ge anledning att
ifragasitta pastdendet i punkt 26 i det angripna beslutet, varfor detta argument inte kan godtas.

For det fjarde gjorde sokanden vid forhandlingen géllande att det inte rimligen kunde forutses att ett
fel som begatts av en erfaren medarbetare och ett fel som uppkom i datasystemet bada skulle intréffa
under fornyelseforfarandet avseende samma varumiérke. Enligt sokanden dr detta ddarmed en
oforutsdgbar kombination av hindelser.

Tribunalen konstaterar att skilet, i forevarande fall, till att den ménskliga faktorn kunde bidra till att
varumairket inte fornyades var att felet i "Inprotech-systemet” uppstod efter det att paminnelserna for
den 1 april, den 1 juni och den 1 juli 2008 hade genererats. Det var dessa paminnelser som foranledde
sokandens amerikanska ombud att reagera och ge uppdraget om fornyelse. Detta fel som kan tillskrivas
den minskliga faktorn uppstod inte inom ramen for en kontroll- och verifieringsmekanism avseende
sokandens datasystem, som inforts i syfte att uppna en viss redundansnivd for att uppticka fel i
datasystemet eller dataforluster och atgdrda dessa. Sdsom papekats i punkt 26 ovan kan avsaknaden av
en sadan mekanism i sig innebédra att den omsorgsplikt som &ligger varumairkesinnehavaren och
dennes foretradare inte har iakttagits, ndr den leder till att varumarket slutligt avfors.

Tribunalen finner saledes i likhet med overklagandendmnden att sokanden inte har visat att
advokatbyran B har iakttagit ”all omsorg som har betingats av omstdndigheterna”, vilket enligt
artikel 81.1 i férordning nr 207/2009 kravs for aterstédllande av forsutten tid.

Sokandens ovriga argument foranleder inte ndgon annan slutsats.

Vad for det forsta giller att det i det angripna beslutet finns begrepp som kommer fran domstolens
praxis avseende force majeure, ricker det med att papeka att, sdsom framgar av resonemanget i
punkterna 23-26 ovan, Overklagandendmnden har visat att advokatbyran B inte har iakttagit den
omsorgsplikt som &lag den. Sokandens argument avseende de abstrakta tolkningsavsnitten i
overklagandenamndens resonemang ir siledes utan verkan. Overklagandenimnden har under alla
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forhallanden med rétta funnit att rekvisiten i artikel 81.1 i férordning nr 207/2009 ska tolkas restriktivt.
lakttagandet av frister utgor namligen en fraga avseende tvingade rétt och aterstéllande av forsutten tid
kan inverka menligt pa rattssdkerheten.

For det andra har sokanden gjort géllande att beslutet fran varumaérkes- och registeravdelningen hos
harmoniseringsbyran innebar att storre krav pa omsorg stélldes pa ett yrkesmassigt ombud an pa
parter i allménhet, vilket &r rattsstridigt.

Tribunalen erinrar om att enligt artikel 65.1 i forordning nr 207/2009, ér det 6verklagandendmndens
beslut som ska vara foremal for talan vid tribunalen. Det framgar inte av det angripna beslutet att
overklagandendmnden skulle ha delat det synsitt som anlagts av varumairkes- och registeravdelningen
hos harmoniseringsbyran. I punkt 15 i det angripna beslutet angav 6verklagandendmnden némligen att
"nidr en part ... valt att anlita ett auktoriserat ombud utstricks omsorgsskyldigheten ... till det
vederborligen bemyndigade auktoriserade ombudet”. Overklagandenimnden gjorde séiledes inte ndgon
skillnad mellan vilken grad av omsorg som krdvs av varumérkesinnehavaren och av dennes ombud.
Emedan overklagandendmnden har visat att advokatbyran B inte har iakttagit den omsorgsplikt som
alag den, kan sokandens argument under alla omstédndigheter inte godtas eftersom det &r utan verkan.

For det tredje har sokanden kritiserat pastdendet i punkt 24 i det angripna beslutet att sokandens
amerikanska foretrddare "borde ha reagerat tidigare” d@n den 13 april 2009 pa att varumirket inte
fornyats. Sokanden har hévdat sig ha iakttagit kravet pa omsorg genom att vélja en ansedd och erfaren
advokatbyra som ér specialiserad pa varumaérkesritt och genom att 6versdnda ansékan om fornyelse till
den som var ansvarig for fornyelser pa denna advokatbyra.

Det ér i detta avseende tillrackligt att papeka att det angripna beslutet i huvudsak grundar sig pa att
advokatbyran B inte iakttagit sin omsorgsplikt, sdsom framgar av punkt 29 i det angripna beslutet.
Om sokanden eller dennes amerikanske foretrddare i god tid hade sint en ny ansékan om férnyelse
eller en paminnelse till advokatbyran B skulle detta forvisso ha kunnat motverka de fel som begicks av
advokatbyran, och forhindra att varumarket slutligt avfordes.

Tribunalen erinrar emellertid om att enligt den réttspraxis som anges i punkt 19 ovan giller att
eftersom varumairkesinnehavarens foretradare handlar i innehavarens namn och fér dennes rakning
ska dessas handlande likstéllas med innehavarens handlande. P4 samma sitt och analogt, ska, sasom
tribunalen redan har fastslagit vad giller eftergift av tullbelopp, savél foretrddarens som partens
oforsiktighet beaktas (forstainstansrattens dom av den 30 november 2006 i mal T-382/04, Heuschen &
Schrouff Oriéntal Foods mot kommissionen, ej publicerad i riéttsfallssamlingen, punkt 94). Av detta
foljer att sokanden, dennes amerikanska ombud samt advokatbyran B, sokandens foretrddare infor
harmoniseringsbyran, forefaller utgéra en enda enhet vad giller forfarandet vid harmoniseringsbyran,
och det bristande iakttagandet av den omsorgsplikt som alag foretradarna ska anses vara héanforligt till
sokanden vad giller ndimnda forfarande. Foljaktligen &r fragan huruvida sokanden eller dennes
amerikanske ombud har iakttagit tillricklig omsorg endast av betydelse vad giller deras
avtalsforhéllanden med advokatbyran B samt faststdllandet av ansvar for den eventuella skada som
sokanden kan ha lidit, men den paverkar inte sokandens rittsliga stillning gentemot
harmoniseringsbyran.

Eftersom det har fastslagits att advokatbyran B:s bristande omsorg &dr den direkta orsaken till att
registreringen inte fornyades saknar fragan huruvida sokanden eller dennes amerikanska ombud
iakttagit tillracklig omsorg for att motverka de fel som advokatbyran B begatt betydelse vad géller det
angripna beslutets rattsenlighet. Sokandens argument i detta hénseende kan saledes inte godtas
eftersom de ar utan verkan.

Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig bedémning nir den fann att ansékan om aterstillande

av forsutten tid inte skulle bifallas. Talan kan saledes inte vinna bifall vad giller den enda grund som
aberopats, och talan ska ddarmed ogillas i sin helhet.
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Rittegangskostnader
Enligt artikel 872 i tribunalens rattegdngsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att sokanden ska
forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, ska
harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.
2) Video Research USA, Inc. ska ersitta rittegangskostnaderna.
Czucz Labucka Gratsias

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 19 september 2012.

Underskrifter
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