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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 26 de septiembre de 2013*

«Recurso de casaciéon — Reglamentos (CE) n* 207/2009 y 2868/95 — Procedimiento de caducidad —
Marca comunitaria denominativa CENTROTHERM — Uso efectivo — Concepto — Medios de
prueba — Declaraciéon jurada — Articulo 134, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal — Facultad de modificaciéon del Tribunal — Alcance de los motivos y de las pretensiones
formuladas por una parte coadyuvante»

En el asunto C-609/11 P,

que tiene por objeto un recurso de casacion interpuesto, con arreglo al articulo 56 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el 25 de noviembre de 2011,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, con domicilio social en Brilon (Alemania), representada por los
Sres. A. Schulz y C. Onken, Rechtsanwilte, y por el Sr. F. Schmidt, Patentanwalt,

parte recurrente,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, con domicilio social en Blaubeuren (Alemania),
representada por los Sres. O. Loffel y P. Lange, Rechtsanwiilte,

parte demandante en primera instancia,

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),
representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovsky, U. Lohmus y M. Safjan
y la Sra. A. Prechal (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de febrero de 2013;

oidas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia publica el 16 de mayo de 2013;

* Lengua de procedimiento: aleman.
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dicta la siguiente

Sentencia

Mediante su recurso de casacién, Centrotherm Systemtechnik GmbH (en lo sucesivo, «Centrotherm
Systemtechnik») solicita la anulacién de la sentencia del Tribunal General de la Unién Europea de
15 de septiembre de 2011, centrotherm Clean Solutions/OAMI — Centrotherm Systemtechnik
(CENTROTHERM) (T-427/09, Rec. p. I1I-6207; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que
dicho Tribunal estimé el recurso de centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (en lo sucesivo,
«centrotherm Clean Solutions») que tenia por objeto la anulacién parcial de la resolucién de la Cuarta
Sala de Recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI) de 25 de agosto de 2009 (asunto R 6/2008-4) (en lo sucesivo, «resolucidon controvertida»),
relativa a un procedimiento de caducidad incoado por centrotherm Clean Solutions contra la marca
denominativa comunitaria CENTROTHERM de la que es titular Centrotherm Systemtechnik.

Por otra parte, es preciso senalar que, el 15 de septiembre de 2011, el Tribunal General también dicté
—en un asunto paralelo que enfrentaba a las mismas partes y cuestionaba asimismo la resolucién
controvertida— su sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI - centrotherm Clean Solutions
(CENTROTHERM) (T-434/09, Rec. p. 1I-6227), mediante la cual dicho dérgano jurisdiccional
desestimé el recurso de Centrotherm Systemtechnik que tenia por objeto la anulacién parcial de dicha
resolucion.

La referida sentencia ha sido objeto de un recurso de casacién interpuesto por Centrotherm
Systemtechnik (asunto C-610/11 P).

Marco juridico
A tenor del articulo 134, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General:

«1. Las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso distintas de la parte recurrente podran
participar en el procedimiento ante el Tribunal General como coadyuvantes contestando en tiempo y
forma al recurso.

2. Los coadyuvantes a que se refiere el apartado 1 tendran los mismos derechos procesales que las
partes principales.

Los coadyuvantes podran intervenir en apoyo de las pretensiones de una parte principal y formular
pretensiones y motivos auténomos respecto de los de las partes principales.

3. En su escrito de contestacion presentado conforme al apartado 1 del articulo 135, los coadyuvantes
a que se refiere el apartado 1 podran formular pretensiones dirigidas a anular o revocar la resoluciéon
de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados en éste.

[...]»

Reglamento (CE) n° 207/2009

Mediante el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca
comunitaria (DO L 78, p. 1), se llevd a cabo una refundicién del Reglamento (CE) n° 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), que fue
derogado.
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El articulo 15 del Reglamento n° 207/2009, bajo el titulo «Uso de la marca comunitaria», dispone lo
siguiente:

«1. Si, en un plazo de cinco afos a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de
un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté
registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco aifos, la
marca comunitaria quedara sometida a las sanciones sefialadas en el presente Reglamento salvo que
existan causas justificativas para su falta de uso.

[..]»
El articulo 51 de dicho Reglamento establece:

«1. Se declarara que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud
presentada ante la [OAMI] o mediante una demanda de reconvencién en una accién por violacién de
marca:

a) si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afos, la marca no ha sido objeto de un uso
efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no
existen causas justificativas de la falta de uso; [...]

[]

2 Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para
los que esté registrada la marca comunitaria, se declarara la caducidad de los derechos del titular solo
para los productos o los servicios de que se trate.»

El articulo 57 del Reglamento n° 207/2009 —que figura en la secciéon 5, que lleva por rubrica
«Procedimiento de caducidad y de nulidad ante la [OAMI]», del titulo VI de dicho Reglamento—
dispone lo siguiente:

«1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la [OAMI] invitard a las partes,
cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijard, sus observaciones
sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras
partes.

2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea
parte en el procedimiento de nulidad, aportard la prueba de que, en el curso de los cinco afnos
anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un
uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en
los que se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal
de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco anos. |[...]
A falta de esa prueba, se desestimara la solicitud de nulidad. [...]

[..]»
Segun el articulo 65 del Reglamento n° 207/20009:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabra recurso
ante el Tribunal de Justicia.

[...]
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3. El Tribunal de Justicia serd competente tanto para anular como para modificar la resoluciéon
impugnada.

4. Podran interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en
cuanto la resoluciéon de ésta no haya estimado sus pretensiones.

[...]»

Recogido en la seccién 1, titulada «Disposiciones generales», del capitulo IX, que lleva por rubrica
«Disposiciones de procedimiento», del Reglamento n° 207/2009, el articulo 76, bajo el epigrafe
«Examen de oficio de los hechos», establece lo siguiente:

«1. En el curso del procedimiento, la [OAMI] procederd al examen de oficio de los hechos; sin
embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegacién relativos de registro, el examen se
limitard a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2 La [OAMI] podré no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas
que no hubieren presentado dentro de plazo.»

A tenor del articulo 78, apartado 1, del Reglamento n°® 207/2009:

«En cualquier procedimiento ante la [OAMI], podra procederse, en particular, a las siguientes
diligencias de instruccién:

[...]

f)  declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.»

Reglamento (CE) n° 2868/95

La regla 22 del Reglamento (CE) n® 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de 1995, por el que se
establecen normas de ejecuciéon del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versién modificada
por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisién, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo
sucesivo, «Reglamento n° 2868/95»), establece en sus apartados 2 a 4 lo siguiente:

«2. En el caso de que la parte que presente oposicion tuviere que aportar la prueba del uso o
demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la [OAMI] le invitard a que
presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposicion no
facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la [OAMI] desestimara la oposicién.

3. Las indicaciones y la prueba del uso consistiran en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y
naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté
registrada y en los que se base la oposicidn, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 4.

4. La prueba se presentara de conformidad con las reglas 79 y 79 bis, y debera limitarse
preferentemente a la presentacién de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo,
envases, etiquetas, listas de precios, catdlogos, facturas, fotografias, anuncios en periddicos y las
declaraciones escritas a que hace referencia el articulo [78], apartado 1, letra f),del [Reglamento
n° 207/2009].»
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13 A tenor de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n°® 2868/95:

14

«Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en el articulo [51], apartado 1, letra a), del
[Reglamento n°® 207/2009], la [OAMI] invitara al titular de la marca comunitaria a aportar la prueba
del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique. En el caso de que no se hubiera aportado la
prueba dentro del plazo establecido, se revocard la marca comunitaria. Se aplicard mutatis mutandis
la regla 22, apartados 2, 3 y 4.»

Antecedentes del litigio

El Tribunal General expuso los antecedentes del litigio en los apartados 1 a 12 de la sentencia
recurrida en los siguientes términos:

«1

El 7 de septiembre de 1999, [Centrotherm Systemtechnik] presenté una solicitud de registro de
marca comunitaria ante la [OAMI], en virtud del Reglamento [n° 40/94].

La marca cuyo registro se solicitaba es el signo denominativo CENTROTHERM.

Los productos y servicios para los que se solicitaba el registro estin comprendidos en las clases 11,
17, 19 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su version revisada y modificada [...]

El 19 de enero de 2001, se registré la marca CENTROTHERM como marca comunitaria para los
productos y servicios indicados en el apartado 3 supra.

El 7 de febrero de 2007, [centrotherm Clean Solutions] presenté ante la OAMI, con arreglo al
articulo 15 y al articulo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 [actualmente articulo 15
y articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009], una solicitud de caducidad de la
marca CENTROTHERM para todos los productos y servicios registrados.

La solicitud de caducidad se notificé el 15 de febrero de 2007 a [Centrotherm Systemtechnik], a la
que se inst6 a presentar sus posibles observaciones y pruebas del uso efectivo de la marca
controvertida en un plazo de tres meses.

En sus observaciones de 11 de mayo de 2007, [Centrotherm Systemtechnik] se opuso a la solicitud
de caducidad y, para demostrar el uso efectivo de su marca, presenté las siguientes pruebas:

— catorce fotografias digitales;
— cuatro facturas;

— una declaracién denominada “eidesstattliche Versicherung” (declaracién jurada), realizada por
el Sr. W. en su calidad de gerente de [Centrotherm Systemtechnik].

[Centrotherm Systemtechnik] declaré que obraban en su poder muchas otras copias de facturas
que renunciaba a presentar en un primer momento por razones de confidencialidad. Afirmando
que podia presentar otros documentos, solicité a la Division de Anulacién de la OAMI que
adoptara una medida procesal en consecuencia si deseaba que se aportaran al expediente otras
pruebas y documentos concretos.

El 30 de octubre de 2007, la Division de Anulaciéon declaré la caducidad de la marca
CENTROTHERM vy sefialé6 que las pruebas presentadas por [Centrotherm Systemtechnik] no
eran suficientes para demostrar el uso efectivo de dicha marca.

ECLILEU:C:2013:592 5
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10 El 14 de diciembre de 2007, [Centrotherm Systemtechnik] interpuso un recurso contra dicha
resolucion, que fue parcialmente estimado por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI mediante
[la resolucién controvertida].

11 La Sala de Recurso anulé la resolucién de la Division de Anulacién y desestimé la solicitud de
caducidad para los productos “tuberias de escape de la calefaccién, conductos de humo para
chimeneas; tubos rigidos para calderas de calefaccién; piezas de unién para quemadores de gas;
piezas mecanicas de los sistemas de calefaccion; piezas mecanicas de los sistemas de gas; llaves de
tuberia; distribuidores de chimeneas”, pertenecientes a la clase 11; “piezas de unidén de tubos;
manguitos de tubos; equipamientos de tuberias; tubos flexibles; los productos previamente citados
no metdlicos”, pertenecientes a la clase 17, y “tubos rigidos, tuberias, en particular para la
construccidn; tubos de derivacion; tubos de chimeneas”, pertenecientes a la clase 19. La Sala de
Recurso desestimo el recurso en todo lo demas.

12 En particular, la Sala de Recurso considerd que, en lo que respecta a los productos indicados en el
apartado 11 supra, se habia aportado la prueba del uso efectivo de la marca CENTROTHERM en
relacién con el periodo de cinco anos anterior a la presentacion de la solicitud de caducidad, a
saber, el 7 de febrero de 2007 (en lo sucesivo, “periodo pertinente”), ya que las fotografias
aportadas por [Centrotherm Systemtechnik] demostraban la naturaleza del uso de la marca y las
facturas presentadas acreditaban que los productos indicados habian sido comercializados con la
marca controvertida.»

Es preciso completar la exposicién asi realizada por el Tribunal General de los antecedentes del litigio
con las siguientes precisiones.

Por un lado, y como resulta en particular del apartado 13 de la sentencia Centrotherm
Systemtechnik/OAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), antes citada, dictada por el
Tribunal General en el asunto paralelo T-434/09, la Sala de Recurso considerd, por lo que respecta a
los deméas productos y servicios para los que la marca CENTROTHERM habia sido registrada, que
Centrotherm Systemtechnik sélo habia aportado la declaracion de su gerente como prueba, lo que, a
juicio de dicha Sala, no bastaba para demostrar el uso efectivo de la marca. A este respecto, la Sala de
Recurso sefnal6 que la Division de Anulacién no estaba obligada a solicitar otros documentos ni a tener
en cuenta el expediente de otro asunto también pendiente ante la OAMIL

Por otro lado, del apartado 36 de la resolucién controvertida resulta que, por lo que respecta a la
prueba complementaria presentada por Centrotherm Systemtechnik ante la Sala de Recurso, ésta
considerd que tal «prueba complementaria se present6 extemporianeamente y no puede ser tomada en
consideracién» toda vez que «el plazo mencionado en la regla 40, apartado 5, segunda frase, del
[Reglamento n°® 2868/95] es un plazo de caducidad cuya inobservancia implica la caducidad de la
marca, conforme a la regla 40, apartado 5, tercera frase, [de dicho Reglamento]». En el apartado 37 de
la referida resolucion, la Sala de Recurso anadié a este respecto que, aun admitiendo que la Sala de
Recurso, en virtud del articulo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, aprecia libremente la
pertinencia de considerar pruebas presentadas extemporaneamente, en el presente caso no hay razén
por la que deba ejercer dicha facultad a favor de la demandante. Dicha Sala precis6 que la
demandante sélo habia expuesto, sobre este particular, alegaciones generales sobre la funcion y el
valor del derecho de marca y que no habia invocado la imposibilidad de presentar la prueba del uso
desde la primera instancia.
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Sentencia recurrida

Mediante demanda presentada en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el 22 de octubre de
2009, centrotherm Clean Solutions interpuso un recurso por el que solicitaba la anulacién de la
resolucién controvertida en la medida en que se habia desestimado la solicitud de caducidad de la
marca CENTROTHERM.

En apoyo de dicho recurso, centrotherm Clean Solutions invocé un tinico motivo, basado en la errénea
apreciaciéon de los elementos de prueba. Alega que, al considerar que las pruebas presentadas por
Centrotherm Systemtechnik ante la Division de Anulacién eran suficientes para acreditar el uso
efectivo de la marca controvertida, la Sala de Recurso infringié el articulo 51, apartado 1, letra a), del
Reglamento n° 207/2009, asi como las reglas 22, apartados 2 y 3, y 40, apartado 5, del Reglamento
n°® 2868/95.

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimé dicho recurso y anulé la resolucién
controvertida en la medida en que habia anulado parcialmente la resolucién de la Divisién de
Anulacion de 30 de octubre de 2007.

En los apartados 21 a 24 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refirid, con caracter
preliminar, al objetivo de la sancién de caducidad, asi como a las normas de procedimiento y a los
principios relativos a la practica de la prueba correspondientes, tal y como resultan, en particular, del
articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 y de la regla 40, apartado 5, del
Reglamento n° 2868/95.

Acto seguido, en los apartados 25 a 30 de la sentencia recurrida, el Tribunal General manifest6 lo
siguiente:

«25 Segun la jurisprudencia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su
funcién esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los
que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales
productos y servicios, excluyéndose los usos de cardcter simbdlico cuyo tnico objeto sea el
mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. Ademads, la condicién relativa al uso
efectivo de la marca exige que ésta, tal como estd protegida en el territorio pertinente, sea
utilizada publicamente y hacia el exterior [véase la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de
2007, La Mer Technology/OAMI — Laboratoires Goémar (LA MER), T-418/03, [...] apartado 54, y
jurisprudencia citada].

26 Aunque el concepto de uso efectivo se opone, en consecuencia, a que, para considerar que una
marca se utiliza real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso minimo e
insuficiente, no es menos cierto que el requisito de un uso efectivo no pretende evaluar el éxito
comercial, ni controlar la estrategia econdmica de una empresa, ni menos adin reservar la
proteccion de las marcas Unicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente
importantes [sentencia del Tribunal de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI —
Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec. p. 11-445, apartado 32].

27 Mads concretamente, para examinar en un supuesto concreto el caricter efectivo del uso de la
marca en cuestion, ha de realizarse una apreciacién global de los documentos aportados al
expediente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto. Dicha apreciacion debe
basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la
explotacion comercial de ésta, en particular los usos que se consideren justificados en el sector
econémico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los
productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios,
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las caracteristicas del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia
[La Mer Technology/OAMI — Laboratoires Goémar (LA MER)], antes citada, apartados 53 a 55, y
jurisprudencia citada).

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca controvertida, es preciso
tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una
parte, y la duracién del periodo durante el cual tienen lugar los actos de uso, asi como la
frecuencia de estos actos, por otra (véase la sentencia [La Mer Technology/OAMI — Laboratoires
Goémar (LA MER)], antes citada, apartado 56, y jurisprudencia citada). Esta apreciacién implica
una cierta interdependencia de los factores que se toman en consideraciéon. Asi, un reducido
volumen de productos o servicios comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por
una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa (véase
la sentencia [La Mer Technology/OAMI - Laboratoires Goémar (LA MER)], antes citada,
apartado 57, y jurisprudencia citada).

Sin embargo, cuanto mas limitado es el volumen comercial de la explotaciéon de la marca, mas
necesario resulta que el titular de la marca aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las
posibles dudas sobre el caricter efectivo del uso de la marca de que se trata [sentencia del
Tribunal de 18 de enero de 2011, Advance Magazine Publishers/fOAMI — Capela & Irmaos
(VOGUE), T-382/08, [...] apartado 31].

Ademads, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o
presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una
utilizacién efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (véase la sentencia [La
Mer Technology/OAMI - Laboratoires Goémar (LA MER)], antes citada, apartado 59, y
jurisprudencia citada).»

Tras indicar, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que debia apreciarse, a la luz de todas las
consideraciones asi recordadas en los apartados 21 a 30 de dicha sentencia, si la Sala de Recurso habia
considerado acertadamente, en la resolucién controvertida, que las pruebas presentadas por
Centrotherm Systemtechnik ante la Divisién de Anulacién demostraban un uso efectivo de la marca
controvertida por lo que respecta a los productos citados en el apartado 11 de dicha sentencia, el
Tribunal General declaré lo siguiente, en los apartados 32 a 37 de la referida sentencia:

«32 En el presente asunto, las pruebas presentadas por [Centrotherm Systemtechnik] a la Divisiéon de

33

34

Anulacion para demostrar el uso efectivo de su marca son la declaraciéon jurada de su gerente,
cuatro facturas y catorce fotografias digitales.

Con cardcter preliminar, procede senalar que del razonamiento de la Sala de Recurso no se
desprende que su conclusién relativa a la acreditacion de un uso efectivo para los productos
citados en el apartado 11 supra se base en la declaracién jurada del gerente de [Centrotherm
Systemtechnik]. En efecto, como se deduce de los apartados 26 a 30 de la resolucién
[controvertida], lo que llevéd a la Sala de Recurso a declarar que se habia demostrado el uso
efectivo de la marca CENTROTHERM es la interaccién entre el valor probatorio de las
fotografias y el de las cuatro facturas. Las referencias a dicha declaracién efectuadas en los
apartados 27 y 31 de la resolucion [controvertida] sélo tienen por objeto poner de relieve las
carencias de ésta y la falta de elementos adicionales que corroboren su contenido.

De ello se sigue que ha de examinarse si la apreciacion global de las fotografias y de las cuatro

facturas permite concluir que la marca controvertida fue objeto de un uso efectivo con arreglo a
los principios establecidos por la jurisprudencia citada en los apartados 25 a 29 supra.
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A este respecto, hay que sefnalar que, en cuanto a las cuatro facturas, tres de ellas datan de julio de
2006 y se refieren a Dinamarca, Hungria y Eslovaquia, y una de ellas data de enero de 2007 y se
refiere a Alemania. El término “centrotherm” aparece en el membrete de dichas facturas
acompafado del logotipo de [Centrotherm Systemtechnik], que hace las veces de denominacién
de la empresa, y de su direccién postal.

Esas facturas muestran que mdltiples productos relacionados con la fontaneria (tubos, manguitos,
conjuntos de conexién a caldera, codos de revisidon, pantallas para sistemas de escape) fueron
vendidos por [Centrotherm Systemtechnik] a cuatro clientes por una cantidad que, si se incluye
la factura de 2007, equivale a menos del 0,03% del volumen de negocios que el gerente de
[Centrotherm Systemtechnik] declaré haber realizado en 2006 mediante la venta de productos
con la marca CENTROTHERM.

De ello resulta que [Centrotherm Systemtechnik] aporté ante la OAMI pruebas de venta
relativamente débiles con respecto a la cantidad indicada en la declaracién de su gerente. Por
ello, aun en el supuesto de que la Sala de Recurso hubiera tenido en cuenta dicha declaracién,
habria que reconocer que no hay suficientes datos en el expediente que respalden su contenido
en lo que respecta al valor de las ventas. Ademas, en lo que ataiie al aspecto temporal del uso de
la marca, dichas facturas se refieren a un periodo muy breve, incluso puntual, a saber, al 12, 18 y
21 de julio de 2006 y al 9 de enero de 2007.»

Por otra parte, en los apartados 38 a 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal General llevé a cabo una
apreciacion del valor probatorio de las fotografias presentadas por Centrotherm Systemtechnik.

Concluyé su examen y estimé el recurso en los siguientes términos:

«43 Por lo tanto, debe concluirse que una apreciacién global de los datos expuestos en los

44

45

46

47

apartados 35 a 42 supra no permite concluir, sin recurrir a probabilidades o presunciones, que la
marca controvertida fue objeto de un uso efectivo en el periodo pertinente respecto de los
productos citados en el apartado 11 supra.

De ello se deduce que la Sala de Recurso incurrié en un error al considerar que [Centrotherm
Systemtechnik] habia aportado la prueba del uso efectivo de la marca CENTROTHERM para
dichos productos.

Las alegaciones de [Centrotherm Systemtechnik] expuestas en los apartados 18 a 20 supra segin
las cuales, en esencia, la especificidad del mercado dificulta la reuniéon de pruebas no pueden
desvirtuar esta conclusion.

En efecto, las modalidades y los medios probatorios del uso efectivo de una marca no son
limitados. La conclusion del Tribunal de que el uso efectivo no ha sido demostrado en el
presente asunto no se debe a la exigencia de un umbral de prueba excesivamente elevado, sino al
hecho de que [Centrotherm Systemtechnik] decidié limitar la presentacién de pruebas (véase el
apartado 8 supra). La Division de Anulacion recibié fotografias de una calidad inferior relativas a
objetos cuyos nimeros de articulos no se corresponden con los articulos que fueron vendidos,
segun las escasas facturas presentadas. Ademads, dichas facturas abarcan un periodo breve y
reflejan ventas por un valor minimo con respecto al que [Centrotherm Systemtechnik] afirma
haber realizado. Asimismo, procede sefialar que [Centrotherm Systemtechnik] confirmé en la
vista que no habia ninguna relacién directa entre las facturas y las fotografias que habia
presentado ante la OAML

Por consiguiente, se estima el recurso.»
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Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

Mediante su recurso de casacidn, Centrotherm Systemtechnik solicita al Tribunal de Justicia que anule
la sentencia recurrida, desestime el recurso interpuesto por centrotherm Clean Solutions en primera
instancia y condene a ésta en costas.

La OAMI solicita que se estime el recurso de casacién y se condene en costas a centrotherm Clean
Solutions.

centrotherm Clean Solutions solicita que se desestime el recurso de casacidn y se condene en costas a
Centrotherm Systemtechnik.

Sobre el recurso de casacion

Centrotherm Systemtechnik invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso de casacién.

Precision preliminar

En el caso de autos, de la exposicion de los antecedentes del litigio recordada en el apartado 14 de la
presente sentencia se desprende que, aunque el procedimiento de caducidad de que se trata se inicid
bajo la vigencia del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso de la OAMI dicté la resolucion
controvertida después de que entrara en vigor el Reglamento n°® 207/2009.

Sin embargo, como mediante este ultimo Reglamento se refundié el Reglamento n° 40/94 y las
disposiciones pertinentes de éste no registraron modificacidon alguna con ocasién de dicha refundicion,
en lo sucesivo se hara referencia exclusivamente a lo dispuesto en el Reglamento n° 207/20009.

Sobre el primer motivo, basado en la infraccion de los articulos 65 del Reglamento n° 207/2009 y 134,
apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General

Alegaciones de las partes

Mediante su primer motivo de casacién, Centrotherm Systemtechnik sostiene que la sentencia
recurrida se adopté vulnerando el derecho que tiene, como coadyuvante, de conformidad con los
articulos 65 del Reglamento n° 207/2009 y 134, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal General, a formular pretensiones y motivos auténomos dirigidos, en particular, a la
modificacién de la resolucion dictada por una Sala de Recurso de la OAMI.

Segtin Centrotherm Systemtechnik, de los apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida se desprende
que, para pronunciarse sobre el recurso de que conocia, el Tribunal General se limité a examinar el
tema de si los clichés fotograficos y las facturas presentadas por Centrotherm Systemtechnik ante la
Divisiéon de Anulacién permitian considerar, como habia hecho la Sala de Recurso en la resolucion
controvertida, que se habia demostrado un uso efectivo de la marca en cuestion.

Ahora bien, como resulta de su escrito de contestaciéon a la demanda presentado ante el Tribunal
General, Centrotherm Systemtechnik no solicitaba tnicamente que éste desestimara el recurso de
centrotherm Clean Solutions. Segtin Centrotherm Systemtechnik, en dicho escrito de contestacion
desarrollé6 también una argumentacién mediante la que denunciaba que la Sala de Recurso no habia
tenido en cuenta la declaraciéon jurada de su gerente, unas pruebas complementarias que presentd
ante dicha Sala y otros documentos que figuraban en el expediente de la marca y tenian por objeto
que el Tribunal General declarase, a la vista de esos diversos elementos de prueba, que quedaba
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demostrado el uso efectivo de la marca controvertida. A la luz de dicha argumentacién, el Tribunal
General deberia haber interpretado la solicitud de Centrotherm Systemtechnik en el sentido de que
tenfa asimismo como objeto que el Tribunal mantuviera la parte impugnada de la resolucion
controvertida por medio de una sustitucién de motivos.

La OAMI alega que Centrotherm Systemtechnik se limit6 a solicitar la desestimacion de recurso de
centrotherm Clean Solutions y que no formulé ninguna solicitud de anulacién o de modificacién de la
resolucién controvertida.

Seguin centrotherm Clean Solutions, de los apartados 32 y 37 de la sentencia recurrida se desprende
que el Tribunal General tuvo conocimiento de la pruebas presentadas por Centrotherm Systemtechnik
y que se pronuncidé sobre la alegaciéon de ésta relativa a la necesidad de tomar en consideracion la
declaracion jurada al declarar que su contenido no venia apoyado por los documentos del expediente.
Por otra parte, considera que no es necesario que el Tribunal General se pronuncie expresamente
sobre cada tema planteado en la argumentacion de las partes.

Apreciacién del Tribunal de Justicia

Es preciso recordar, con caracter preliminar, que del articulo 65, apartados 1 y 3, del Reglamento
n° 207/2009 se desprende que las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI pueden ser objeto
de recurso ante el juez de la Unién y que éste es competente tanto para anular como para modificar
tales resoluciones.

Por otra parte, el articulo 134, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General
establece que las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso distintas de la parte que recurrié
al Tribunal General pueden participar en el procedimiento ante éste como coadyuvantes y que estin
facultados, como tales, para formular pretensiones y motivos auténomos respecto de los de las partes
principales. A este respecto, el articulo 134, apartado 3, de dicho Reglamento de Procedimiento precisa
que, en su escrito de contestacion, tales coadyuvantes pueden formular pretensiones dirigidas a anular
o revocar la resolucion de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos
no alegados en éste.

De lo anterior se deriva que, como parte coadyuvante en el procedimiento dirigido a la anulacién
parcial de la resoluciéon controvertida incoado por centrotherm Clean Solutions ante el Tribunal
General, Centrotherm Systemtechnik podia formular una eventual solicitud de anulacién o de
revocacion de dicha resolucion.

En el caso de autos, procede destacar, de entrada, que Centrotherm Systemtechnik, mediante el
presente motivo, no alega haber solicitado ante el Tribunal General la anulacién de la resolucion
controvertida.

En cambio, aduce que el Tribunal General debié haber leido las pretensiones del escrito de
contestacion que presentd ante él, a la vista de los motivos invocados en dicho escrito, en el sentido
de que tenian por objeto que dicho 6rgano jurisdiccional desestimara el recurso de centrotherm Clean
Solutions tras haber sustituido, en caso necesario, la apreciaciéon de la Sala de Recurso por la suya
propia, haciendo uso, a este respecto, de su facultad de revocacion.

Sobre este particular, es preciso sefialar, en primer lugar, que, en el petitum de las pretensiones que
formulé en su escrito de contestacion presentado ante el Tribunal General, Centrotherm
Systemtechnik se limité a solicitar a dicho 6rgano jurisdiccional que «desestimase el recurso», sin
mencionar en absoluto, ni siquiera con cardcter subsidiario, pretensiones de anulacién ni de
modificacién de la resolucién controvertida.
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Pues bien, como se desprende del propio tenor literal del articulo 134, apartados 2 y 3, del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal General, esta disposicién faculta al coadyuvante a formular, en su
escrito de contestacidn, «pretensiones» auténomas dirigidas a anular o revocar la resolucion
impugnada. De lo anterior se deduce que, en principio, lo que eventualmente pretenda postular el
coadyuvante sobre la base de dicha disposiciéon debe resultar de las pretensiones de su escrito de
contestacion (véase, en este sentido, por lo que respecta al escrito de demanda, el auto de 28 de junio
de 2011, Verein Deutsche Sprache/Consejo, C-93/11 P, apartado 18).

En segundo lugar, es necesario sefialar que, al igual que ocurre con el petitum de las pretensiones que
figuran en el escrito de contestacion de Centrotherm Systemtechnik, la argumentacién que ésta
desarrolla en dicho escrito tampoco manifiesta clara y expresamente una solicitud de modificacién de
la resolucién controvertida.

Por ultimo, es preciso destacar que, aun suponiendo que las afirmaciones vertidas en los puntos 49
a 56 de dicho escrito de contestacion, referentes a la declaracién jurada, y en sus puntos 23 y 57,
relativos a las pruebas que figuran en el expediente de la marca controvertida y a las presentadas por
Centrotherm Systemtechnik ante la Sala de Recurso, puedan interpretarse, como sostiene ésta, en el
sentido de que instan al Tribunal General a tener en cuenta dichas pruebas a efectos de su facultad de
revocacion, seguiria sin prosperar en el caso de autos el motivo basado en que el Tribunal General,
errobneamente, no habia hecho uso de tal facultad.

Por un lado, es necesario senalar que dicho motivo carece de fundamento factico en la medida en que
tiene por objeto, en esencia, denunciar que el Tribunal General no tuvo en cuenta la declaracion jurada
en cuestion. En efecto, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideré que
aun cuando la Sala de Recurso hubiera tenido en cuenta dicha declaracidn, era preciso reconocer que
no habia suficientes datos en el expediente que respaldasen su contenido en lo que respecta al valor de
las ventas.

De lo anterior se desprende que la apreciacion global de los datos expuestos en los apartados 35 a 42
de la sentencia recurrida —al término de la cual el Tribunal General considerd, en el apartado 43 de
dicha sentencia, que tales datos no permitian concluir que la marca controvertida hubiera sido objeto
de un uso efectivo— procede, en particular, de la toma en consideracion de la referida declaracién
jurada y de una apreciacién de la fuerza probatoria que se le atribuye tanto a ella como a otras pruebas
examinadas.

Por otro lado, y en la medida en que en el presente motivo se imputa esencialmente al Tribunal
General no haber tenido en cuenta, en el ejercicio de su facultad de revocacién, las pruebas que
figuran en el expediente de la marca controvertida ni las presentadas en la fase del recurso ante la
Sala de Recurso, es preciso recordar que la facultad de revocacion reconocida al Tribunal General no
tiene por efecto conferirle la facultad de proceder a una apreciacion sobre la que la Sala de Recurso
todavia no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de revocacién debe
limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciaciéon
efectuada por la Sala de Recurso, esta en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de
hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resoluciéon que la Sala de Recurso tenia
obligaciéon de adoptar (véase la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec.
p. [-5853, apartado 72).

Pues bien, en el caso de autos, y como resulta de los apartados 32 a 37 de la resolucién controvertida,

la Sala de Recurso se neg6 precisamente a tomar en consideracién las pruebas en cuestién vy, por
consiguiente, se abstuvo de proporcionar ningun tipo de apreciacién en cuanto a su valor probatorio.
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En tales circunstancias, procede sefnalar que Centrotherm Systemtechnik no podia solicitar validamente
al Tribunal General que examinara, a efectos de una eventual modificacion de la resoluciéon
controvertida, la fuerza probatoria atribuida a pruebas que la Sala de Recurso no habia examinado en
la citada resolucién.

De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el primer motivo de
casacion.

Sobre el segundo motivo, basado en la infraccion de los articulos 51, apartado 1, letra a), y 76,
apartado 1, del Reglamento n° 207/2009

Alegaciones de las partes

Mediante su segundo motivo de casacién, Centrotherm Systemtechnik alega que el Tribunal General
incurrié en error de Derecho al considerar, como resulta implicitamente de la sentencia recurrida y, en
particular, de su apartado 46, que le incumbia a ella la carga de la prueba del uso efectivo de la marca
controvertida.

En su opinién, por un lado, la norma de que la OAMI procederad al examen de oficio de los hechos,
que recoge el articulo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, se aplica en el marco de un
procedimiento de caducidad.

Por otro lado, mientras que los articulos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009
establecen que el titular de la marca anterior debe presentar la prueba del uso efectivo de ésta, sin la
cual debe desestimarse su oposicién o su solicitud de nulidad, el articulo 51 de dicho Reglamento no
contiene precisiones similares por lo que respecta a los procedimientos de caducidad.

En tales circunstancias, considera que la norma relativa a la carga de la prueba recogida en la regla 40,
apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 contraviene el Reglamento n° 207/2009 y deberia rechazarse.
De ello se colige, en su opinidn, que el Tribunal General debié haber tenido en cuenta todas las
pruebas de que disponia.

Segiin la OAMI, habida cuenta del caricter inter partes y sui generis del procedimiento de caducidad,
no es aplicable el principio del examen de oficio de los hechos y corresponde al titular de la marca,
que dispone de los elementos adecuados a tal fin, probar que ha hecho un uso efectivo de ésta.

centrotherm Clean Solutions alega, asimismo, que el articulo 76, apartado 1, del Reglamento
n°® 207/2009 no se aplica a los procedimientos de caducidad. En cambio, la regla 40, apartado 5, del
Reglamento n° 2868/95 determina las normas procesales de ejecucion relativas a la caducidad y
establece expresamente que el titular de la marca debe aportar la prueba del uso efectivo de ésta.
Considera, ademas, que el Tribunal General no afirmé en absoluto, en la sentencia recurrida, que la
carga de la prueba incumbia al titular de la marca.

Apreciaciéon del Tribunal de Justicia

En primer lugar, es necesario sefialar que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General en ningin
momento afirmé que la carga de la prueba del uso efectivo incumbia al titular de la marca anterior.

En segundo lugar, es preciso manifestar que el apartado 46 de dicha sentencia, en el que la recurrente

pretende descubrir tal toma de posicion del Tribunal General, no es lo suficientemente univoco como
para autorizar una conclusién de ese tipo.
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En tercer lugar y principalmente, es necesario senalar que Centrotherm Systemtechnik no explica de
qué modo tal apreciacién implicita y el error de Derecho en que presuntamente se traduce pueden, de
suponerlos ciertos, imponer la anulacién de la sentencia recurrida.

Pues bien, en primer lugar, es preciso destacar a este respecto que, como ya se ha sefialado en los
apartados 40 y 42 de la presente sentencia, en su escrito de contestaciéon ante el Tribunal General,
Centrotherm Systemtechnik no solicité en absoluto la anulacién de la resolucién controvertida.
Tampoco puede, en el marco del presente recurso de casacion, imputar al Tribunal General no haber
anulado dicha resolucion por razén del error de Derecho en que presuntamente incurrié la Sala de
Recurso al considerar que la carga de la prueba del uso efectivo de la marca incumbia al titular
de ésta.

En segundo lugar, Centrotherm Systemtechnik tampoco puede reprochar al Tribunal General no haber
tenido en cuenta las pruebas que figuraban en el expediente de la marca ni las presentadas ante la Sala
de Recurso a efectos de declarar, en la sentencia recurrida, que no procedia pronunciar la caducidad de
la marca controvertida, puesto que —como se desprende de los apartados 48 a 50 de la presente
sentencia— no se habia presentado ante el Tribunal General una solicitud de modificacién de la
resolucién controvertida, a la que, en cualquier caso, no habria podido proceder teniendo en cuenta
dichas pruebas.

Por ultimo, procede recordar que, mediante su recurso, centrotherm Clean Solutions se limitaba a
alegar que la Sala de Recurso habia considerado erréneamente que las pruebas presentadas ante la
Divisién de Anulacién permitian demostrar el uso efectivo de la marca controvertida.

De lo anterior se deriva que, a efectos de pronunciarse sobre el recurso y sobre los motivos de que
debia conocer, el Tribunal General no estaba obligado en absoluto a pronunciarse sobre el tema de a
quién incumbia la carga de la prueba del uso efectivo de la referida marca.

Asimismo se deduce que, aun suponiéndolo acreditado, el error de Derecho implicito que Centrotherm
Systemtechnik pretende descubrir en la sentencia recurrida no puede conducir a una anulacién de ésta.

Por lo tanto, de las anteriores consideraciones se desprende que procede desestimar el segundo motivo
de casacién.

Sobre el tercer motivo, basado en la infraccion del articulo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento
n’ 207/2009

Alegaciones de las partes

Mediante su tercer motivo de casacion, Centrotherm Systemtechnik alega que, como se desprende del
apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basé en la hipétesis de que el concepto de
uso efectivo se opone a cualquier uso minimo e insuficiente. Al hacerlo, dicho érgano jurisdiccional no
tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia segin la cual el requisito de uso efectivo sélo
debe excluir las formas de uso de caricter simbdlico cuyo dnico objeto sea el mantenimiento de los
derechos conferidos por el registro de la marca.

Segin Centrotherm Systemtechnik, en dicho error de Derecho se basé la apreciacidon errénea realizada
por el Tribunal General, en los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida, segtin la cual se aportaron
pruebas de venta relativamente débiles, por un importe total que equivalia s6lo al 0,03 % del volumen
de negocios declarado.
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La OAMI y centrotherm Clean Solutions alegan, por un lado, que el apartado 26 de la sentencia
recurrida que se refiere a un uso minimo e insuficiente «para considerar que una marca se utiliza real
y efectivamente en un mercado determinado» es plenamente conforme con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. Por otro lado, la apreciaciéon del Tribunal General de que las pruebas de venta
aportadas son insuficientes para concluir que existe un uso efectivo de la marca no puede ser objeto
de control en un recurso de casacién.

Apreciacién del Tribunal de Justicia

En primer lugar, es necesario senalar que este tercer motivo de casacion se basa en una lectura errénea
de la sentencia recurrida. En efecto, al aislar de su contexto una parte de la frase que constituye el
apartado 26 de dicha sentencia, Centrotherm Systemtechnik deforma el alcance del referido apartado.

Por un lado, no cabe leer la apreciacién recogida en dicho apartado 26 haciendo abstraccién del
apartado 25 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General recuerda, en concreto, que una
marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su funcién esencial, que es garantizar
la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el
fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de caracter
simbdlico cuyo Gnico objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca.

A la luz de los principios asi recordados, el Tribunal General afirma, en el apartado 26 de la sentencia
recurrida, que el concepto de uso efectivo se opone, «en consecuencia», a que valga cualquier uso
minimo e insuficiente «para considerar que una marca se utiliza real y efectivamente en un mercado
determinado», antes de recordar ademads, en este mismo apartado, la jurisprudencia segin la cual el
requisito de un uso efectivo no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia
econémica de una empresa, ni menos aun reservar la protecciéon de las marcas dnicamente a las
explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

Por otro lado, tampoco puede ignorarse que estos apartados 25 y 26 se inscriben en el marco de un
recordatorio mds amplio de la jurisprudencia referente al concepto de uso efectivo de la marca, que
incluye diversas ensefianzas complementarias relativas a la magnitud del uso y, en particular, al
volumen comercial al que éste se refiere, como resulta de los apartados 27 a 29 de dicha sentencia.

De lo anterior se deduce que la afirmacién que recoge el apartado 26 de la sentencia recurrida, en el
que el Tribunal General se limita a recordar jurisprudencia reiterada, no contiene error de Derecho
alguno.

En segundo lugar, y por lo que respecta a los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida, es preciso
sefialar que éstos se inscriben en un proceso complejo de andlisis, del que s6lo constituyen uno de los
eslabones, y que tienen por objeto, como se manifiesta en el apartado 34 de dicha sentencia, examinar
si la apreciaciéon global de las fotografias y de las cuatro facturas permitia concluir que la marca
controvertida habia sido objeto de un uso efectivo con arreglo a los principios jurisprudenciales
recordados en los apartados 25 a 29 de la referida sentencia.

En este contexto, las declaraciones y las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General,
concretamente en los citados apartados 36 y 37, en relacion con la frecuencia de los actos comerciales
invocados, el periodo en el que se extienden y el volumen comercial que suponen, no pueden aislarse
de todas las demds consideraciones estimadas por el Tribunal General para concluir que, en el caso de
autos, el uso efectivo de la marca de que se trata no habia quedado demostrado, en particular, las
relativas al examen de las fotografias recogidas en los apartados 38 a 42 de la sentencia recurrida.
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Por otra parte, tales declaraciones y apreciaciones estdn comprendidas en el ambito factico (véase, en
este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec.
p. 1-7333, apartado 75) y, por lo tanto, no constituyen, sin perjuicio del caso de su desnaturalizacion,
una cuestién de Derecho sometida, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un
recurso de casacion.

De las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el tercer motivo de casacién.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infraccion del articulo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento
n’ 207/2009 y de la regla 22 del Reglamento n° 2868/95

Alegaciones de las partes

Mediante su cuarto motivo de casacion, Centrotherm Systemtechnik sostiene que el Tribunal General
incurri6 en error de Derecho al no refutar la posicién de la Sala de Recurso, segin la cual la
declaraciéon jurada no constituye una prueba en el sentido de la regla 22, apartado 4, del Reglamento
n° 2868/95, en relacion con el articulo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n°® 207/2009.

Segun la recurrente, si el Tribunal General hubiera realizado tal refutacién y hubiera tenido en cuenta
que no se puede exigir que toda informacién que figure en una declaracién jurada esté respaldada por
otras pruebas, habria adoptado una posicidn diferente en cuanto a la existencia de un uso efectivo de la
marca en cuestion.

Segin la OAMI, del apartado 37 de la sentencia recurrida y del apartado 34 de la sentencia
Centrotherm Systemtechnik/OAMI - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), antes citada,
dictada en el asunto paralelo T-434/09, resulta que el Tribunal General no rechazé in abstracto todo
valor probatorio por lo que respecta a las declaraciones juradas, sino que evalud ésta declarando, al
término de una apreciacién que no puede ser controlada en el marco de un recurso de casacion, que,
en el presente caso, serian necesarias pruebas adicionales, habida cuenta de los vinculos existentes
entre el autor de la declaracién en cuestién y Centrotherm Systemtechnik.

centrotherm Clean Solutions alega que, al no haber sido cuestionada en el marco del recurso la
afirmacién impugnada de la Sala de Recurso, el Tribunal General no tenia obligacién de invalidarla.
Por otra parte, éste tampoco la aprobd, limitindose a manifestar, en el apartado 37 de la sentencia
recurrida, que, aun cuando la Sala de Recurso hubiera tenido en cuenta la declaracién en cuestion,
habria procedido reconocer que el contenido de ésta, en lo que respecta al importe de las ventas, no
estaba suficientemente respaldado por los documentos del expediente.

Apreciacion del Tribunal de Justicia

En primer lugar, es preciso sefialar que este cuarto motivo se confunde en parte con el primer motivo
del recurso de casacion en la medida en que imputa al Tribunal General no haber tenido en
consideracion, al igual que la Sala de Recurso con anterioridad, la declaracién jurada como prueba del
uso de la marca, cuando tal toma en consideracion le habria permitido reconocer, en el ejercicio de su
facultad de revocacion, que se habia demostrado dicho uso efectivo.

Sobre este particular, basta con sefalar que de la exposicion dedicada al examen de dicho primer
motivo de casacidon en los apartados 46 y 47 de la presente sentencia se desprende ya que, de los
apartados 37 y 43 de la sentencia recurrida asi como, por otra parte, del apartado 46 de la presente
resulta que la apreciacion global de las pruebas que llevé al Tribunal General a considerar que no se
habia demostrado el uso efectivo de la marca controvertida comprendié tanto la declaracién jurada
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como las demds pruebas presentadas ante la Division de Anulacién de la OAM]I, sin que, al hacerlo,
dicho Tribunal haya declarado en modo alguno que tal declaraciéon no constituye un medio de prueba
admisible.

En segundo lugar, y por lo que respecta a la alegacién de Centrotherm Systemtechnik de que el
Tribunal General consider6 erréneamente que toda informacién que figure en una declaracién jurada
debia estar respaldada por otras pruebas y privé asi de fuerza probatoria auténoma a este tipo de
declaraciones, baste sefialar que la apreciaciéon realizada por el Tribunal General en el apartado 37 de
la sentencia recurrida no tiene en absoluto tal alcance. En dicho apartado, el Tribunal General se
limité a subrayar la diferencia extrema existente entre las afirmaciones relativas a los volimenes de
negocios anuales supuestamente alcanzados por Centrotherm Systemtechnik entre los afos 2002
y 2006, que contiene la declaracién jurada del gerente de Centrotherm Systemtechnik , y los
volimenes de venta comparativamente minimos y limitados a un periodo muy breve, incluso puntual,
como muestran las facturas efectivamente presentadas por Centrotherm Systemtechnik.

De las consideraciones anteriores se deduce que procede desestimar el cuarto motivo de casacion.

En consecuencia, al no haber prosperado ninguno de los motivos invocados por Centrotherm
Systemtechnik, procede desestimar el recurso de casacion.

Costas

A tenor del articulo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
aplicable al procedimiento de casaciéon en virtud de su articulo 184, apartado 1, la parte que haya
visto desestimadas sus pretensiones serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber solicitado centrotherm Clean Solutions que se condene en costas a Centrotherm
Systemtechnik tnicamente y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede
condenarla a cargar, ademds de con sus propias costas, con las costas en que haya incurrido
centrotherm Clean Solutions. En consecuencia, la OAMI cargara con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
1) Desestimar el recurso de casacion.

2) Condenar a Centrotherm Systemtechnik GmbH a cargar, ademas de con sus propias costas,
con las costas en que haya incurrido centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

3) La Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
cargara con sus propias costas.

Firmas
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