TUOMIO 15.9.2011 — ASIA T-434/09

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

15 péivédnad syyskuuta 2011 *

Asiassa T-434/09,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, kotipaikka Brilon (Saksa), edustajinaan asian-
ajajat J. Albrecht ja U. Vormbrock,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehinddn G. Schneider ja R. Manea,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, kotipaikka Blaubeuren (Saksa),
edustajanaan asianajaja O. Loffel,

jossa on kyse centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG:n ja Centrotherm Sys-
temtechnik GmbH:n vilistd menettdmismenettelyd koskevasta, 25.8.2009 tehdys-
td SMHV:n neljannen valituslautakunnan paitoksestd (asia R 6/2008-4) nostetusta
kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Moavero Milanesi sekd tuomarit
N. Wahl (esittelevd tuomari) ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.10.2009 jétetyn
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.2.2010 jétetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.2.2010 jatetyn véliin-
tulijan vastineen,
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ottaen huomioon asianosaisten pyynnoét istunnon pitdmisesta,

ottaen huomioon asioiden T-427/09 ja T-434/09 yhdistamisestd suullista menettelya
varten 30.3.2011 annetun méarayksen,

ottaen huomioon 5.5.2011 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Asiassa kantajana oleva Centrotherm Systemtechnik GmbH teki 7.9.1999 yhteison
tavaramerkiksi rekisteroimistd koskevan hakemuksen sisimarkkinoiden harmoni-
sointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:0 40/49 (EYVL 1994, L 1, s. 1) perusteella, sel-
laisena kuin tdmé asetus on muutettuna (asetus on korvattu yhteison tavaramerkisté
26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

Merkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki CENTROTHERM.
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Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterointia haettiin, kuuluvat tava-
roiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistd varten
koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettu-
na ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 11, 17, 19 ja 42, ja ne on kuvattu
seuraavasti:

luokka 11: "Lammityspakokaasujen poistoputket, savupiippujen savunpoistolait-
teistot, lammityskattiloiden putket; kaasupolttimoiden pidennysosat; mekaaniset
lammitys-, ilmastointi-, hoyrynkehitys-, kuivatus- ja ilmastointilaitteiden osat;
ilmansuodatuslaitteet ja niiden osat; mekaaniset kaasulaitteiden osat; putkijohto-
jen hanat; savupiipun lapat’,

luokka 17: "Putkiliitososat, putkimuhvit, johtolujitteet, letkut, kaikki edelld mai-
nitut tuotteet ei metallista; tiivisteet, tiivistysaineet; tiivistys- ja eristysaineet;
osittain késitellyt muovit (puolivalmisteet); Muovitavarat luokassa 177,

luokka 19: "Rakennusmateriaalit; putket, putkijohdot, erityisesti rakennustarkoi-
tuksiin; vesijohdot, haaraputket; Raudoitukset rakennustarkoituksiin; muurin- ja
seindnverhoiluosat, rakennuslevyt, levyt; savupiippujen pidennysosat, savupiipun
putket, savupiipun osat, savupiipun suojukset, savupiipun vaipat, kaikki edelld
mainitut tavarat ei metallista’,

luokka 42: "Rakennusneuvonta, rakennesuunnittelu, insin66rin palvelut, tekni-
nen projektisuunnittelu; teknisten lausuntojen laatiminen”.
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Tavaramerkki CENTROTHERM rekisterditiin 19.1.2001 edelld 3 kohdassa tarkoitet-
tuja tavaroita ja palveluja varten yhteison tavaramerkiksi.

Viliintulija centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG esitti 7.2.2007 SMHV:lle
asetuksen N:o 40/94 15 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan (joista on tullut
asetuksen N:o 207/2009 15 artikla ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta) perusteella
CENTROTHERM-tavaramerkkid koskevan menettdmisvaatimuksen kaikkien rekis-
terdityjen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Menettdmisvaatimus annettiin 15.2.2007 tiedoksi kantajalle, jota kehotettiin esitta-
méidn mahdolliset huomatuksensa ja todisteet riidanalaisen tavaramerkin tosiasialli-
sesta kaytostd kolmen kuukauden maériajassa.

Kantaja vastusti 11.5.2007 esittdmissddn huomautuksissa menettdmisvaatimusta ja
esitti todisteena tavaramerkkinsé tosiasiallisesta kdytostd seuraavaa:

— 14 digitaalista valokuvaa,

nelji laskua,

ilmoituksen, jonka otsikkona on “eidesstattliche Versicherung” (valaehtoinen va-
kuutus), jonka on laatinut W. kantajan johtajana.
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Kantaja ilmoitti, ettéd sen hallussa on lukuisia muita jéljennoksia laskuista, joiden esit-
tdmisestd se aluksi luopuu luottamuksellisuussyisté. Se viitti voivansa esittdd muita
asiakirjoja ja pyysi SMHV:n mitdttdmyysosastoa toteuttamaan prosessuaalisen toi-
menpiteen, jos se haluaa asiakirja-aineistoon liitettdviksi muita yksittdisid todisteita
ja asiakirjoja.

Mitédttomyysosasto julisti 30.10.2007 tavaramerkin CENTROTHERM menetetyksi ja
totesi, ettd kantajan esittdmét todisteet eivit olleet riittdvid mainitun tavaramerkin
tosiasiallisen kédyton toteen ndyttdmiseksi.

Kantaja teki tdsta paatoksestd 14.12.2007 valituksen, jonka SMHV:n neljés valituslau-
takunta osittain hyviksyi 25.8.2009 tekemailldan padtokselld (jaljempéna riidanalainen
paitos). Kantaja viitti, ettd mitdttomyysosaston olisi pitdnyt pyytda silté selvitykseksi
muita asiakirjoja. Se arvosteli mitdttomyysosastoa mydos siité, ettei se ole ottanut huo-
mioon SMHV:ssi niin ikédén vireilld olevan toisen asian asiakirja-aineistoon sisaltyvid
todisteita tavaramerkisti CENTROTHERM.

Valituslautakunta kumosi mitattomyysosaston padtoksen ja hylkdsi menettdmisvaa-
timuksen luokkaan 11 kuuluvien tuotteiden "lammityspakokaasujen poistoputket,
savupiippujen savunpoistolaitteistot, lammityskattiloiden putket; kaasupolttimoiden
pidennysosat; mekaaniset lammityslaitteiden osat; mekaaniset kaasulaitteiden osat;
putkijohtojen hanat; savupiipun lapét” osalta, luokkaan 17 kuuluvien "putkiliitososat,
putkimuhvit, johtoluyjitteet, letkut, kaikki edelld mainitut tuotteet ei metallista” osalta
ja luokkaan 19 kuuluvien "putket, putkijohdot, erityisesti rakennustarkoituksiin; haa-
raputket savupiippujen putket” osalta. Valituslautakunta hylkasi kanteen muilta osin.
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Erityisesti valituslautakunta katsoi, ettd oli esitetty todiste tavaramerkin CENTRO-
THERM tosiasiallisesta kdytostd menettdmisvaatimuksen esittdmistd (eli 7.2.2007)
edeltéineilta viideltd vuodelta (jaljempand merkityksellinen ajanjakso) edelld 11 koh-
dassa mainittujen tavaroiden osalta, koska kantajan toimittamat valokuvat osoittivat
tavaramerkin kayton luonteen ja koska esitetyt laskut todistavat, ettd mainittuja tava-
roita oli markkinoitu riidanalaisella tavaramerkilla.

Valituslautakunta katsoi kuitenkin, ettd kantaja oli ainoastaan esittinyt johtajansa
vakuutuksen todisteena muista tavaroista ja palveluista, joita varten tavaramerkki
CENTROTHERM oli rekisterdity (ks. edelld 3 kohta), miki ei valituslautakunnan
mukaan riitd osoittamaan tavaramerkin tosiasiallista kdyttoa. Valituslautakunta huo-
mautti, ettd mitattomyysosastolla ei ollut velvollisuutta pyytda muita asiakirjoja saati
ottaa huomioon SMHV:ssi niin ikédén vireilld olevan toisen asian asiakirja-aineistoa.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédtoksen siltd osin kuin siind hyviksytddn tavaramerkkié
CENTROTHERM koskeva menettdmisvaatimus

— velvoittaa SMHV:n ja viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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15 SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

16 Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin hylkaé kanteen.

Oikeudellinen arviointi

17 Kantaja esittdd kanteensa tueksi kolme kumoamisperustetta seki lainvastaisuusvait-
teen. Kanneperusteet koskevat SMHV:n mitittomyysosastolle kidytosté esitettyjen
todisteiden virheellista arviointia, asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mu-
kaisen velvollisuuden tutkia tosiseikat viran puolesta laiminlyontid ja valituslauta-
kunnalle esitettyjen todisteiden huomiotta jattamistd. Lainvastaisuusviite esitetddn
toissijaisesti asetuksen N:o 40/94 taytantoonpanosta 13.12.1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 40
saannon 5 kohdan soveltamista vastaan.
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Ensimmdinen kanneperuste, jonka mukaan mitdttomyysosastolle kéytistd esitettyji
todisteita on arvioitu virheellisesti

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd mitattomyysosastolle esitetyt asiakirjat (ks. edelld 7 kohta) osoit-
tavat oikeudellisesti riittavélla tavalla tavaramerkin CENTROTHERM tosiasiallisen
kéyton, silld ne sisaltavit tietoja riidanalaisen tavaramerkin kayton paikasta, kestosta,
laajuudesta ja luonteesta kaikkien edelld 3 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palve-
lujen osalta.

Erityisesti se arvostelee valituslautakuntaa siitd, ettei se ole katsonut sen johtajan va-
laehtoisella vakuutuksella olevan todistusarvoa. Se viittd, ettd kyseisen vakuutuksen
on katsottava pitdvin kokonaisuudessaan paikkansa, sillda huomattavaa osaa sen sisél-
tdmistd seikoista tukevat asiakirja-aineistoon siséltyvit lisdtodisteet.

SMHYV ja viliintulija vaativat timén kanneperusteen hylkdamista.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on palautettava mieliin menettdmisseuraamukseen liittyvd menettely ja sen
tavoitteet sekd ndyton arvioinnin periaatteet menettaimismenettelyssa.
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Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ensimmadisestd kohdasta ja 51 artik-
lan 1 kohdan a alakohdasta ilmenee, ettd yhteison tavaramerkin haltijan julistetaan
menettineen oikeutensa SMHV:lle tehdylld vaatimuksella, jos viiden vuoden yhtéjak-
soisen jakson kuluessa tavaramerkki ei ole Euroopan unionissa otettu tosiasialliseen
kéyttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisterdity, eiké kayttamaétta jat-
tdmiselle ole patevad syyta.

Asetuksen N:o 2868/95 40 saannon 5 kohdassa sdadetaan, etti SMHV asettaa me-
nettdmisvaatimuksen yhteydesséd yhteison tavaramerkin haltijalle méérédajan, jonka
kuluessa tdmén on esitettdva todisteet tavaramerkin kéytosté. Jos todisteita ei ole toi-
mitettu asetetussa médrdajassa, yhteison tavaramerkki julistetaan menetetyksi. Ase-
tuksen N:o 2868/95 22 sdédnnon 3 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman asetuksen
40 sdédnnon 5 kohdan perusteella menettamisvaatimuksiin, kiyton todistamiseksi tar-
vittavista tiedoista ja todisteista on ilmettéva viitteen perustana olevan tavaramerkin
kéayton paikka, aika, laajuus ja laji.

Syy siihen, miksi tavaramerkin on téytynyt olla tosiasiallisen kayton kohteena, jotta
sitd suojeltaisiin unionin oikeudessa, perustuu siihen, ettei SMHV:n rekisterid voida
rinnastaa strategiseen tai staattiseen varastoon, joka antaa passiiviselle tavaramerkin
haltijalle lakisdéteisen monopolin médradméttoméksi ajaksi. Sitd vastoin ja asetuksen
N:o 207/2009 10 perustelukappaleessa esitetylld tavalla mainitun rekisterin taytyisi
sisdltdd tarkasti ne maininnat, joita yritykset tosiasiallisesti kéyttaviat markkinoilla
niiden tavaroiden ja palvelujen erottautumiseksi talouseldmissd (ks. vastaavasti ja
analogisesti asia C-259/02, La Mer Technology, maérays 27.1.2004, Kok., s. I-1159,
18-22 kohta).

Oikeuskaytdnnon mukaan tavaramerkin kaytto on tosiasiallista silloin, kun sité kéayte-
tddn sen keskeisen tehtdvian mukaisesti eli sen takaamiseksi, ettd tavaroilla tai palve-
luilla, joita varten tavaramerkki on rekisteroity, on tietty alkuperd, siind tarkoituksessa,
ettd voitaisiin luoda tai sdilyttad markkinat néille tavaroille ja palveluille, ja kun kéytto
ei ole pelkastiddn symbolista eli silld ainoastaan pyrittéisiin sailyttdméén tavaramerkin
tuottamat oikeudet. Tavaramerkin tosiasiallista kdyttoa koskeva ehto edellyttaa lisak-
si, ettd merkkid — sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna — kaytetaan
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julkisesti ja ulospéin (ks. asia T-418/03, La Mer Technology v. SMHV — Laboratoires
Goémar (LA MER), tuomio 27.9.2007, 54 kohta oikeuskdytantoviittauksineen, ei jul-
kaistu oikeustapauskokoelmassa).

Vaikka tosiasiallisen kdyton kisite ei tarkoita sellaista vihaistd kayttod, joka ei rii-
td osoittamaan, ettd tavaramerkkid todella kiytetddn tietyilla markkinoilla, tosiasi-
allisen kéayton tarkoituksena ei kuitenkaan ole arvioida kaupallista menestystd eika
valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikd myoskéddn varata tavaramerkkisuojaa
ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyédyntdminen on mééréltdan huo-
mattavaa (asia T-194/03, Il Ponte Finanziaria v. SMHV — Marine Enterprise Projects
(BAINBRIDGE), tuomio 23.2.2006, Kok., s. I1-445, 32 kohta).

Tarkemmin sanoen tutkittaessa yksittdistapauksessa sitd, onko kyseessi olevaa tava-
ramerkkid kaytetty tosiasiallisesti, on tehtéva kaikkien asiakirja-aineistoon sisdltyvien
seikkojen kokonaisarviointi ottamalla huomioon kaikki yksittdistapauksen kannalta
keskeiset tekijit. Téllaisen arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseikkoihin ja olo-
suhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkia todella kaupallisesti hyodyn-
nettdvin; téllaisia ovat erityisesti sellaiset kiyttotavat, joita voidaan pitdd kyseiselld
talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien séilyttdmiseksi tai luomiseksi tava-
roille tai palveluille, joita tavaramerkilld suojataan, sekd ndiden tavaroiden tai palvelu-
jen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin kéyton laajuus ja
taajuus (ks. em. asia LA MER, tuomion 53-55 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Kyseessa olevan tavaramerkin kdyton laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon
yhtéaltd kaikkien kayttod merkitsevien toimien kaupallinen volyymi ja toisaalta sen
ajanjakson pituus, jona kéyttod merkitsevit toimet on toteutettu, ja kyseisten toi-
mien taajuus (ks. em. asia LA MER, tuomion 56 kohta oikeuskéytédntoviittauksi-
neen). Arviointi merkitsee, ettd huomioon otettavilla tekijoilld on tietty keskindinen
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riippuvuus. Ndin ollen kyseiselld tavaramerkilla varustettujen tavaroiden myyn-
nin véhaisen volyymin saattaa kompensoida merkin huomattavan voimakas kéytto
tai kayton tietty ajallinen jatkuvuus, ja painvastoin (ks. em. asia LA MER, tuomion
57 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Mita rajoitetumpi tavaramerkin kdyton kaupallinen volyymi kuitenkin on, sitéd valt-
tdmattomampéd on, ettd tavaramerkin haltija toimittaa lisdtietoja, joiden perusteella
voidaan poistaa mahdolliset epiilykset kyseessd olevan tavaramerkin tosiasiallisesta
kédyttamisesta (asia T-382/08, Advance Magazine Publishers v. SMHV - Capela & Ir-
méos (VOGUE), tuomio 18.1.2011, 31 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Tavaramerkin tosiasiallista kiyttoa ei voida néyttdd toteen todenndkoisyyksilld tai
olettamilla, vaan nédytén on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin,
jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittavésta kaytostd asianomaisilla mark-
kinoilla (ks. em. asia LA MER, tuomion 59 kohta oikeuskdyténtoviittauksineen).

Niiden seikkojen valossa on arvioitava, onko valituslautakunta katsonut perustellus-
ti, ettd kantajan esittdimat todisteet eivit osoittaneet tavaramerkin CENTROTHERM
tosiasiallista kayttod muiden kuin edelld 11 kohdassa mainittujen tavaroiden ja pal-
velujen osalta.

Kantajan mitdttomyysosastolle esittdmé ndyttd tavaramerkin tosiasiallisen kayton
todistamiseksi kasittdd sen johtajan valaehtoisen vakuutuksen, nelja laskua ja 14 di-
gitaalista valokuvaa.
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Aluksi on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan arvioitaessa asetuk-
sen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja “"valaehtoisia tai
juhlallisia kirjallisia vakuutuksia taikka sen valtion lainsddddnnon, jossa ne on tehty,
mukaan vaikutukseltaan vastaavia kirjallisia vakuutuksia” on tarkistettava niihin sisal-
tyvien tietojen todennékdisyys ja oikeellisuus, jolloin on otettava huomioon erityisesti
asiakirjan alkuperd, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja ja pohdittava, vaikuttaako
asiakirja siséltonsa perusteella jarkevilta ja luotettavalta (ks. vastaavasti asia T-86/07,
Deichmann-Schuhe v. SMHV - Design for Woman (DEITECH), tuomio 16.12.2008,
47 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-183/08, Schuhpark Fascies v.
SMHYV - Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), tuomio 13.5.2009, 38 kohta, ei julkais-
tu oikeustapauskokoelmassa).

Niin ollen on katsottava, ettd kun otetaan huomioon vakuutuksen antajan ja kantajan
viliset ilmeiset yhteydet, kyseiselle vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa ai-
noastaan, jos esitettyjen 14 valokuvan ja neljian laskun sisalto tukevat sita.

Laskuista on todettava, ettéd kolme niistd on péivitty heindkuussa 2006, ja ne koskevat
Tanskaa, Unkaria ja Slovakiaa, ja yksi niistd on paivitty tammikuussa 2007, ja se kos-
kee Saksaa. Sana "centrotherm” nidkyy mainittujen laskujen ylatunnisteessa, ja siihen
liittyy toiminimend toimiva kantajan logo ja sen postiosoite.

Néamad laskut osoittavat, ettd kantaja on myynyt monia tavaroita, jotka liittyvit put-
kitoihin (putket, muhvit, limmityskattiloiden liitoskokonaisuudet, tarkistusmutkat,
poistojirjestelmien suojukset), neljélle ostajalle summasta, joka on vuoden 2007 las-
ku mukaan lukien vahemmaén kuin 0,03 prosenttia siitd liikevaihdosta, jonka kantajan
johtaja on ilmoittanut toteuttaneensa vuonna 2006 tavaramerkilli CENTROTHERM
yksiloityjen tavaroiden myynnilla.
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37 Téstd seuraa, ettd kantaja on esittinyt SMHV:lle todisteita suhteellisen heikosta
myynnista sen johtajan ilmoituksessa mainittuihin summiin verrattuna. Néin ollen
silloinkin, jos valituslautakunta olisi ottanut huomioon mainitun ilmoituksen, olisi
todettava, ettd asiakirja-aineisto ei sisdlld riittévasti seikkoja, jotka tukisivat sen sisél-
tod myyntien arvon suhteen. Liséksi tavaramerkin ajallisen kéyton kannalta mainitut
laskut koskevat erittédin lyhyitd eli satunnaisia ajanjaksoja, toisin sanoen pdivimaaria
12.,18.ja 21.7. ja 9.1.2007.

33 Esitetyistd valokuvista on todettava, ettd 14 valokuvasta vain seitseméssd nékyy sel-
visti tavaramerkki CENTROTHERM eli

— painokuvana kahdessa putkessa

— painokuvana kahdessa esineessé, jotka vaikuttavat olevan putkien osia

— tarrana, joka on kiinnitetty esineeseen, joka vaikuttaa olevan paletti, ja kahteen
pahvilaatikkoon.

3o Neljastd muusta valokuvasta ei ole mitenkddn mahdollista erottaa riidanalaista
tavaramerkkia.
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Kolmesta viimeisesta valokuvasta on mahdollista erottaa osittain tavaramerkki
CENTROTHERM, eli

— kirjaimet "centroth” yhden putken suukappaleesta

— kantajan yrityksen logo seka tdimén logon lahettyvilld oleva vaikealukuinen teksti,
joka todennékoisesti vastaa toimitettujen laskujen yldtunnistetta, putkessa ja esi-
neessd, joka ndyttdd putken suukappaleelta.

Lisdksi on todettava, ettd mitddn ndistd valokuvista ei ole péivitty ja ettd istunnossa
kantaja myonsi, ettei niité ollut otettu merkityksellisen ajanjakson aikana.

Mainituista valokuvista ei myoskadn voida yksiloida tavaroita, jotka on pakattu pa-
letteihin ja kahteen pahvilaatikkoon, joissa on tarra CENTROTHERM. Vaikka ndma
tarrat sisaltavit putkity6hon liittyvdan merkinnén, valokuvista tai laskuista ei ilmene
seikkoja, joista voitaisiin paitelld ndiden pakkausten tosiasiallinen sisélto.

Myo6skddan tuotenumerot, jotka ovat tunnistettavissa tarroista, eivit vastaa kantajan
esittdmissd laskuissa olevia tuotenumeroita. Tistéd seuraa, ettei kyseisten valokuvien
ja laskujen perusteella ole mahdollista paatelld, ettd kantaja on tosiasiallisesti myynyt
merkityksellisend ajanjaksona pakkaukset, joihin on kiinnitetty tavaramerkin CENT-
ROTHERM sisdltavit tarrat.

Edelld esitetyn perusteella valokuvista tai laskuista ei saada tukea kantajan johtajan
vakuutukselle siltd osin kuin tdmaé véittad, ettd tavaramerkilli CENTROTHERM on

II - 6244



45

46

47

CENTROTHERM SYSTEMTECHNIK v. SMHV — CENTROTHERM CLEAN SOLUTIONS (CENTROTHERM)

merkityksellisen ajanjakson aikana saatettu markkinoille seuraavat tavarat: mekaani-
set ilmastointi-, hoyrynkehitys-, kuivatus- ja ilmastointilaitteiden osat; ilmansuoda-
tuslaitteet ja niiden osat; tiivisteet, tiivistysaineet; tiivistys- ja eristysaineet; osittain
kasitellyt muovit; rakennusmateriaalit, raudoitukset rakennustarkoituksiin; muurin-
ja seindnverhoiluosat, rakennuslevyt, levyt; savupiippujen pidennysosat, savupiipun
osat, savupiipun suojukset ja savupiipun vaipat.

Asiakirja-aineistoon sisdltyvien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella ei voida
paitelld turvautumatta todennékéisyyksiin tai olettamiin, ettd tavaramerkkia CENT-
ROTHERM olisi tosiasiallisesti kdytetty muille kuin edelld 11 kohdassa mainituille
tavaroille ja palveluille merkityksellisend ajanjaksona.

Ensimmadinen kanneperuste on néin ollen hylattava.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan velvollisuus tutkia tosiseikat viran puolesta on
laiminlyoty

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd SMHV on tehnyt oikeudellisen virheen laiminlyodessdin velvol-
lisuuden tutkia tosiseikat viran puolesta. Sen mukaan mitéttdmyysosasto on rikkonut
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asetuksen N:0 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ensimmaistd virkettd, kun se on jattényt
ottamatta huomioon SMHV:n asiakirja-aineistoon siséltyvia seikkoja, jotka koskevat
viliintulijaan kytkoksissd olevan yhtion 5.12.2006 jittdméad tavaramerkin CENT-
ROTHERM mitattoméksi julistamista koskevaa vaatimusta.

Mitdttomyysmenettelyd koskeva SMHV:n asiakirja-aineisto sisélsi seikkoja, joilla on
merkitystd tutkittaessa tavaramerkin CENTROTHERM tosiasiallista kayttod, erityi-
sesti vakuutuksen siitd, ettd se on ollut lasnéd kondenssikattiloiden muovista valmis-
tetun poistojarjestelmédn tuotantomarkkinoilla, numerotietoja kantajan tuotteiden
myynnistd vuosina 1994—2001 seké viittauksia sen internetsivustolle.

Kantajan mukaan kyseisten seikkojen vuoksi voidaan pitéa “erittdin todennékdise-
nd’, ettd se on saattanut markkinoille merkityksellisené ajanjaksona laajan valikoiman
tuotteita tavaramerkilla CENTROTHERM.

SMHYV ja viliintulija vastustavat kantajan véitteita.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on palautettava mieliin asetuksen N:0 207/2009 76 artiklan 1 kohdan sanamuo-
to, jonka mukaan "menettelyssé virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteréinnin
hylkdédmisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssé tutkimus rajataan seik-
koihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin”
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Esilld olevassa asiassa on todettava, ettd menetetyksi julistamisen perusteet ovat re-
kisterdinnin hylkddmisen perusteiden tavoin seké absoluuttisia ettd suhteellisia.

Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisén tavaramerkin hal-
tijan julistetaan menettédneen oikeutensa, jos viiden vuoden kuluessa tavaramerkkia
ei ole otettu tosiasialliseen kayttoon (asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
a alakohta), jos tavaramerkistd on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jattdmisen
vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti kéytetty
nimitys, jota varten se on rekisteroity (asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan
b alakohta), tai jos tavaramerkki on kdyton seurauksena, kun sen haltija tai hdnen
suostumuksellaan joku muu on kéyttdnyt tavaramerkkid, tullut harhaanjohtavaksi
(asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan ¢ alakohta).

Vaikka kaksi viimeksi mainittua edellytysta liittyvét ehdottomiin hylkéysperusteisiin,
kuten asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b—d ja g alakohdasta ilmenee, en-
simmainen liittyy suhteellisten hylkdysperusteiden tutkimista koskevaan sédnnokseen
eli asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaan. Taiméan vuoksi on katsottava, etté
SMHV:n menettimismenettelyn yhteydessd suorittamaan tutkimukseen yhteison
tavaramerkin tosiasiallisesta kédytostd on sovellettava asetuksen N:o 207/2009 76 ar-
tiklan 1 kohdan lopussa olevaa sddnnostéd, jonka mukaan tdmé tutkimus rajataan
tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet.

Téstd seuraa, ettd kantajan oletus, jonka mukaan SMHV on perusteettomasti rajan-
nut tutkimuksensa sen toimittamiin todisteisiin, on virheellinen.

Toinen valitusperuste on siten hylattava.
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Kolmas kanneperuste, jonka mukaan valituslautakunnalle esitettyjdi todisteita ei ole
otettu huomioon

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittad, ettd SMHV:n olisi pitédnyt ottaa huomioon sen ensimmadisen kerran
valituslautakunnalle toimittamat todisteet riidanalaisen tavaramerkin kéytosta.

Se vaittda ensisijaisesti, ettd asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
ja 76 artiklan 1 kohdan ensimmadistd virkettd ja asetuksen N:o 2868/95 40 sdidnnoén
5 kohtaa on tulkittava siten, ettd SMHV:1l4 on velvollisuus tdydentdd menettdmisme-
nettelya koskevaa asiakirja-aineistoaan, kun se on silminnéhden puutteellinen. Esilld
olevassa asiassa valituslautakunnalla oli siten velvollisuus ottaa huomioon ensimmai-
sen kerran sille esitetyt todisteet.

Toissijaisesti kantaja véittda, ettd vaikka valituslautakunnalla ei olisi téllaista velvolli-
suutta, sen olisi pitdnyt kayttidessddn asianmukaisesti asetuksen N:o 207/2009 76 ar-
tiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa ottaa huomioon todisteet, jotka oli esitet-
ty ensimmaisen kerran sille.

SMHYV ja viliintulija vaativat kanneperusteen hylkdamista.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

On ensinnékin muistettava, ettd SMHV:n tutkimukseen, joka koskee yhteison tava-
ramerkin tosiasiallista kdyttod, on edelld 51-54 kohdassa todetulla tavalla sovelletta-
va asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan lopussa olevaa sédnnostd. Kyseisen
sadnnoksen mukaan SMHV:n tutkimus rajataan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat
vedonneet. Niin ollen kantajan véite, jonka mukaan SMHV:ll4 on velvollisuus tédy-
dentéé viran puolesta asiakirja-aineistoaan, on hyléttéava.

Toiseksi SMHV:ssd kidytdvan menettelyn asianosaisilla ei ole varauksetonta mahdol-
lisuutta esittdd tosiseikkoja ja todisteita titd varten asetettujen miadrdaikojen péétty-
misen jalkeen vaan, kuten oikeuskédytdnndsté kdy ilmi, timan mahdollisuuden kéyt-
tdmisen edellytyksend on, ettei painvastaisia saannoksié ole. Vain tdmén edellytyksen
tiyttyessa SMHV:1l4 on toimivalta arvioida sité, otetaanko myohdssd esitetyt tosi-
seikat ja todisteet huomioon (asia T-86/05, K & L Ruppert Stiftung v. SMHV — Lopes
de Almeida Cunha ym. (CORPO livre), tuomio 12.12.2007, Kok., s. 11-4923, 47 kohta).

Esilla olevassa asiassa on kuitenkin olemassa sddnndgs, joka estdd ottamasta huomion
valituslautakunnalle esitetyt seikat, eli asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohta.

Kaikesta edelld esitetysté seuraa, ettd kolmas kanneperuste on hyléttéva.
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Asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnén 5 kohdan soveltamista vastaan esitetty
lainvastaisuusvdite

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittad, ettd asetuksen N:o 2868/95 40 sadannon 5 kohtaa ei voida soveltaa,
koska se estdd SMHV:td ottamasta huomioon todisteita, jotka on toimitettu asetuk-
sen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen menettimismenette-
lyn yhteydessd madraaikojen ulkopuolella. Se viittad, ettd asetuksen N:o 2868/95 40
sdadnnon 5 kohta on ristiriidassa EY 202 artiklan seké asetuksen N:o 207/2009 57 ar-
tiklan 1 kohdan, 76 artiklan 1 kohdan ja 162 artiklan 1 kohdan kanssa. Liséksi kantaja
viittdd, ettd kyseinen sddnto on vastoin yhteison oikeuden vyleisid periaatteita, eri-
tyisesti suhteellisuusperiaatetta, omaisuudensuojaa ja oikeutta oikeudenmukaiseen
oikeudenkéyntiin.

SMHYV ja viliintulija vaativat lainvastaisuusviitteen hylkdamista.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd vaikka on totta, ettd asetuksen N:o 2868/95
sddnnot eivit voi olla ristiriidassa asetuksen N:o 207/2009 sddnnosten ja systematii-
kan kanssa, asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohdan ja asetukseen N:o 207/2009
siséltyvien menettdmistd koskevien sdédnnosten vililld ei voida todeta minkéénlaista
ristiriitaa.
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Kun asetuksessa N:o 207/2009 vahvistetaan aineellisoikeudellinen sdént6 eli menet-
tdmisseuraamus yhteison tavaramerkeille, joita ei ole otettu tosiasialliseen kayttoon,
asetuksessa N:o 2868/95 tdsmennetéddn sovellettavat menettelysdédnnot, kuten sdin-
not todistustaakan jaosta ja seuraamukset asetettujen madrdaikojen laiminlyonnista.
Kuten edelld on todettu (ks. edelld 51-54 kohta), asetuksen N:0 207/2009 systematii-
kasta ilmenee liséksi, ettd tarkasteltaessa menettamisvaatimusta tosiasiallisen kdyton
puuttumisen vuoksi SMHV:n tutkimuksen laajuutta ja perusteellisuutta rajoittavat ne
perusteet ja tosiseikat, joihin osapuolet ovat vedonneet.

Kantajan esittdmat viitteet eivit mitenkddn osoita, ettd asetuksen N:o 2868/95 40
sddnnon 5 kohdan menettelysddnnos, jossa asetetaan todistustaakka yhteison tavara-
merkin haltijalle ja sdddetdén, ettd jos riittdvia todisteita ei ole toimitettu asetetussa
médrdajassa, tavaramerkki julistetaan menetetyksi, voisi olla ristiriidassa asetuksen
N:o 207/2009 kanssa.

Tarkasteltaessa viitettd suhteellisuusperiaatteen loukkaamisesta on todettava, ettd
yhteison oikeuden jérjestelmidn moitteettoman toiminnan kannalta keskeisten m&a-
rdaikojen noudattamatta jattdmisestd ilman pétevéd syytd voidaan rangaista yhteison
sddnnosten perusteella oikeuksien menettimiselld, ilman ettd tdméa on ristiriidassa
suhteellisuusperiaatteen kanssa (ks. vastaavasti asia T-218/06, Neurim Pharmaceuti-
cals (1991) v. SMHV — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS),
tuomio 17.9.2008, Kok., s. II-2275, 55 kohta).

Lisaksi viite, jonka mukaan asetuksen N:o 2868/95 40 sdénnon 5 kohta loukkaa omai-
suudensuojaa ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkéyntiin, on perusteeton. Ky-
seinen sddnto ei vaikuta mitenkddn yhteison tavaramerkin haltijan oikeuksiin, jollei
tdma padtd, kuten kantaja téssé tapauksessa, olla toimittamatta asetetussa madréajas-
sa SMHV:lle hallussaan olevia todisteita, jotka osoittavat sen tavaramerkin tosiasial-
lisen kayton.
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Kaiken edelld esitetyn perusteella myos kantajan esittdmé lainvastaisuusviite on
hylttava.

Niin ollen kanne on kokonaisuudessaan hylattéva.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka havida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitéd vaatinut.

Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyn-
tikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti. Koska véliintulija ei ole vaatinut kan-
tajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkiyntikuluja, tdméd vastaa omista
oikeudenkéyntikuluistaan.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitian.
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2)

3)

CENTROTHERM SYSTEMTECHNIK v. SMHV — CENTROTHERM CLEAN SOLUTIONS (CENTROTHERM)

Centrotherm Systemtechnik GmbH velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG vastaa omista
oikeudenkiyntikuluistaan.

Moavero Milanesi Wahl Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 15 péivana syyskuuta 2011.

Allekirjoitukset
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