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on antanut seuraavan

tuomion

Centrotherm Systemtechnik GmbH (jdljempdnd Centrotherm Systemtechnik) vaatii valituksellaan
unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-434/09,
Centrotherm Systemtechnik vastaan SMHV - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM),
15.9.2011 antaman tuomion (Kok., s. II-6227; jiljempénd valituksenalainen tuomio), jolla unionin
yleinen tuomioistuin hylkédsi Centrotherm Systemtechnikin nostaman kanteen, jossa vaadittiin
kumoamaan osittain sisémarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
neljannen valituslautakunnan 25.8.2009 tekemd pditos (asia R 6/2008-4) (jaljempédnd riidanalainen
pédtos), joka koskee centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG:n (jdljempané centrotherm Clean
Solutions) vireille panemaa menettimismenettelyd yhteison sanamerkkia CENTROTHERM vastaan,
jonka haltija on Centrotherm Systemtechnik.

On lisdksi todettava, ettd myos rinnakkaisessa asiassa T-427/09, centrotherm Clean Solutions vastaan
SMHV - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), jossa oli samat osapuolet ja jossa myos
kyseenalaistettiin riidanalainen pditds, unionin yleinen tuomioistuin antoi 15.9.2011 tuomion (Kok.,
s. 11-6207), jolla se hyviksyi centrotherm Clean Solutionsin kanteen, jossa vaadittiin tdimén paéitoksen
osittaista kumoamista.

Mainittu tuomio on Centrotherm Systemtechnikin valituksen kohteena (asia C-609/11 P).

Asiaa koskevat oikeussdannot

Asetus (EY) N:o 207/2009

Yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetussa neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78,
s. 1) kodifioitiin ja kumottiin yhteison tavaramerkista 20.12.1993 annettu neuvoston asetus
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennesséd perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"On perusteltua suojata yhteison tavaramerkkejda ja toisaalta niitd aikaisempia, rekisterdityja
tavaramerkkejd ainoastaan siltd osin kuin nditd merkkeja todella kaytetdan.”

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa sdddetdan otsikon "Yhteison tavaramerkin kayttdminen” alla
seuraavaa:

”1. Jos yhteison tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut yhteisossa
tavaramerkkid tosiasialliseen kayttoon tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity, tai jos
tillainen kéytto on ollut viisi vuotta yhtdjaksoisesti keskeytyneend eikd kayttamattd jattamiseen ole
patevaa syytd, yhteison tavaramerkkiin sovelletaan tdssd asetuksessa sdddettyjd seuraamuksia.

”

Asetuksen N:o 207/2009 IV osaston, jonka otsikko on "Rekisterdintimenettely”, 4 jakson, jonka otsikko
on "Kolmansien huomautukset ja viite”, 42 artiklassa sdddetddn otsikon ”Viitteen tutkiminen” alla
seuraavaa:

”1. Tutkiessaan viitettd [SMHV] pyytdd, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittiméin
asettamassaan madrdajassa toisten osapuolten tai sen itsensd ilmoituksia koskevia huomautuksia.
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2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnostd toimitettava
todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edeltéineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa
yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kaytetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta,
joita varten se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kayttamatta
jattamiseen, jos tdhén pédivadn mennessé aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterditynd vihintdéan viisi
vuotta. Jos nditd todisteita ei esitetd, vdite hylataan. — —

”

Asetuksen N:o 207/2009 VI osaston, jonka otsikko on "Luopuminen, menettdminen ja mitidttomyys”,
2 jakson, jonka otsikko on ”“Menettimisperusteet”’, 51 artiklassa, jonka otsikko on myos
"Menettamisperusteet”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Yhteison tavaramerkin haltijan julistetaan menettineen oikeutensa [SMHV:lle] tehdylld
vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) viiden vuoden yhtdjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkié ei ole yhteisossd otettu tosiasialliseen
kéyttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisterdity, eikd kéyttamatta jattamiseen ole
patevaa syyta; — —

2. Jos menettdmisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten yhteison
tavaramerkki on rekisteroity, haltijan julistetaan menettineen oikeutensa ainoastaan kyseisten
tavaroiden tai palvelujen osalta.”

Asetuksen N:o 207/2009 VI osaston 5 jakson, jonka otsikko on "Menettimistd ja mitattomyytta
koskeva menettely [SMHV:ssd]”, 57 artiklassa, jonka otsikko on ”"Vaatimuksen tutkiminen”, sdddetdén
seuraavaa:

”1. Tutkiessaan menettimis- tai mitdttomyysvaatimusta [SMHV] pyytdd, niin usein kun on tarpeen,
osapuolia esittimédn asettamassaan maddrdajassa sen itsensd niille osoittamia ilmoituksia tai muiden
osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia.

2. Mitdttomyysmenettelyssd osapuolena olevan, aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on
yhteison tavaramerkin haltijan pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd mitdttomyysvaatimuksen
tekopdivdd edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on todellisesti
kéytetty yhteisossd niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin
mitdttomyysvaatimus perustuu, tai ettd kayttdmaittd jattdmiselle on aiheelliset perusteet, jos tédhdn
pdivdadn mennessa aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisterditynd véhintdédn viisi vuotta. — — Jos niitd
todisteita ei esitetd, mitdttomyysvaatimus hylatdan. — —

”

Asetuksen N:o 207/2009 IX osaston, jonka otsikko on "Menettelysddnnokset”, 1 jakson, jonka otsikko
on "Yleiset sddnnokset”, 76 artiklassa sdddetddn otsikon "Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta” alla
seuraavaa:

”1. Menettelyssa [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteréinnin hylkdédmisen suhteellisia
perusteita koskevassa menettelyssd tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja

osapuolten esittdmiin vaatimuksiin.

2. [SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivit ole vedonneet
tai joita ne eivit ole esittineet ajoissa.”
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Asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdassa sdadetdan seuraavaa:

"[SMHV:ssd] toimitettavissa menettelyissd voidaan asian selvittimiseksi toteuttaa seuraavat toimet:

f)

valaehtoiset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset taikka sen valtion lainsdddédnnon, jossa ne on
tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavat kirjalliset vakuutukset.”

Asetus (EY) N:o 2868/95

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 29.6.2005 annetulla komission asetuksella
(EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jdljempdnd asetus N:o 2868/95), 22 sddnnon 2—4 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

”2.

Jos viitteentekijan on todistettava tavaramerkin kéyttd tai se, ettd on olemassa perustellut syyt
kayttdmattd jattamiseen, [SMHV] pyytdd viitteentekijad toimittamaan vaaditut todisteet
[SMHV:n] asettaman madrdajan kuluessa. Jos viitteentekija ei toimita todisteita midrdajan
kuluessa, [SMHV] hylkéa viitteen.

Kayton todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettdvé viitteen perustana olevan
tavaramerkin kéayton paikka, aika, laajuus ja luonne niiden tuotteiden osalta, joita varten se on
rekisteroity ja joihin vdite perustuu, seka todisteet ndiden tietojen tueksi 4 kohdan mukaisesti.

Todistusaineisto on jitettivd 79 ja 79 a sddnnon mukaisesti, ja se on periaatteessa rajoitettava
viitettd tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin,
luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekd asetuksen [N:o 207/2009 78]
artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.”

Asetuksen N:o 2868/95 40 sadnnossi saddetdan seuraavaa:

”1.

Jokaisesta menettdmis- tai mitdttomyyshakemuksesta, jota pidetddn jatettynd, ilmoitetaan yhteison
tavaramerkin haltijalle. Kun [SMHV] pitda hakemusta muodollisesti hyviksyttaving, se kehottaa
yhteison tavaramerkin haltijaa esittdmddn omat huomautuksensa [SMHV:n] asettaman méadrdajan
kuluessa.

Jos yhteison tavaramerkin haltija ei esitd huomautuksia, [SMHV] voi paittdd menettdmisestd tai
mitattomyydestd kaytossddn olevien todisteiden perusteella.

[SMHV] ilmoittaa yhteison tavaramerkin haltijan huomautukset hakijalle ja pitdessddn sité
tarpeellisena kehottaa tétd vastaamaan asettamansa maérdajan kuluessa.

Jollei 69 sddannossd toisin sdddetd, kaikki osapuolten jattaimédt huomautukset ldahetetddn muille
asianomaisille osapuolille.

Asetuksen [N:o 207/2009 51] artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan menettimishakemuksen
tapauksessa [SMHV] pyytdd asettamansa madrdajan kuluessa yhteison tavaramerkin haltijaa
esittdmddn todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd. Jos todisteita ei toimiteta asetetun
maddrdajan kuluessa, yhteison tavaramerkki kumotaan. Edelld olevan 22 sddnnén 2, 3 ja 4 kohtaa
sovelletaan soveltuvin osin.
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Jos hakijan on asetuksen [N:o 207/2009 57] artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti esitettéva todisteet
kéytostd tai siitd, ettd kayttdmattd jattamiselle on olemassa aiheelliset perusteet, [SMHV] pyytaa
asettamansa madadrdajan kuluessa hakijaa esittdimddn todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta
kaytostd. Jos todisteita ei toimiteta asetetun maidrdajan kuluessa, mitdttomyyshakemus hylataan.
Edelld olevan 22 sdadnnon 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.”

Asian tausta

Unionin yleinen tuomioistuin esitti asian kasittelyn aiemmat vaiheet valituksenalaisen tuomion
1-13 kohdassa seuraavalla tavalla:

771

—— Centrotherm Systemtechnik —— teki 7.9.1999 yhteison tavaramerkiksi rekisterdimisté
koskevan hakemuksen [SMHV:lle asetuksen N:o 40/94] — — perusteella — —.

Merkki, jonka rekisterdintia haettiin, on sanamerkki CENTROTHERM.

Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkiin 11, 17, 19 ja 42 — —

Tavaramerkki CENTROTHERM rekisteroitiin 19.1.2001 edelld 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita
ja palveluja varten yhteison tavaramerkiksi.

[centrotherm Clean Solutions] 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-tavaramerkkida koskevan
menettdmisvaatimuksen kaikkien rekisterdityjen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Menettamisvaatimus annettiin 15.2.2007 tiedoksi [Centrotherm Systemtechnikille], jota kehotettiin
esittdimddn mahdolliset huomautuksensa ja todisteet riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta
kaytostd kolmen kuukauden madréajassa.

Kantaja vastusti 11.5.2007 esittamissddn huomautuksissa menettimisvaatimusta ja esitti todisteena
tavaramerkkinsd tosiasiallisesta kdytostd seuraavaa:

— 14 digitaalista valokuvaa,
— nelja laskua,

— ilmoituksen, jonka otsikkona on ’eidesstattliche Versicherung’ (valaehtoinen vakuutus), jonka
on laatinut W. [Centrotherm Systemtechnikin] johtajana.

[Centrotherm Systemtechnik] ilmoitti, ettd sen hallussa on lukuisia muita jéljennoksia laskuista,
joiden esittamisestd se aluksi luopuu luottamuksellisuussyistd. Se viitti voivansa esittdd muita
asiakirjoja ja pyysi SMHV:n mitdttomyysosastoa toteuttamaan prosessuaalisen toimenpiteen, jos
se haluaa asiakirja-aineistoon liitettaviksi muita yksittdisiad todisteita ja asiakirjoja.

Mitittomyysosasto julisti 30.10.2007 tavaramerkin CENTROTHERM menetetyksi ja totesi, ettd
[Centrotherm Systemtechnikin] esittdimét todisteet eivdt olleet riittdvid mainitun tavaramerkin
tosiasiallisen kayton toteen nayttamiseksi.
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10 [Centrotherm Systemtechnik] teki tdstd paatoksestd 14.12.2007 valituksen, jonka SMHV:n neljés
valituslautakunta osittain hyviksyi [riidanalaisella paétokselld]. [Centrotherm Systemtechnik]
vaitti, ettd mitdttomyysosaston olisi pitdnyt pyytda siltd selvitykseksi muita asiakirjoja. Se arvosteli
mitdttdmyysosastoa myos siitd, ettei se ole ottanut huomioon SMHV:ssi niin ikdén vireilld olevan
toisen asian asiakirja-aineistoon sisdltyvia todisteita tavaramerkista CENTROTHERM.

11 Valituslautakunta kumosi mitdttomyysosaston péadtoksen ja hylkdsi menettaimisvaatimuksen
luokkaan 11 kuuluvien tuotteiden ’lammityspakokaasujen poistoputket, savupiippujen
savunpoistolaitteistot, lammityskattiloiden putket; kaasupolttimoiden pidennysosat; mekaaniset
lammityslaitteiden osat; mekaaniset kaasulaitteiden osat; putkijohtojen hanat; savupiipun lapat’
osalta, luokkaan 17 kuuluvien ’putkiliitososat, putkimuhvit, johtolujitteet, letkut, kaikki edelld
mainitut tuotteet ei metallista’ osalta ja luokkaan 19 kuuluvien ’putket, putkijohdot, erityisesti
rakennustarkoituksiin; haaraputket, savupiippujen putket’ osalta. Valituslautakunta hylkasi
kanteen muilta osin.

12 Erityisesti valituslautakunta katsoi, ettd oli esitetty todiste tavaramerkin CENTROTHERM
tosiasiallisesta kaytostd menettdmisvaatimuksen esittdmistd (eli 7.2.2007) edeltdneiltd viidelta
vuodelta (jaljempand merkityksellinen ajanjakso) edelld 11 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta,
koska [Centrotherm Systemtechnikin] toimittamat valokuvat osoittivat tavaramerkin kayton
luonteen ja koska esitetyt laskut todistavat, ettd mainittuja tavaroita oli markkinoitu riidanalaisella
tavaramerkilla.

13 Valituslautakunta katsoi kuitenkin, ettd [Centrotherm Systemtechnik] oli ainoastaan esittinyt
johtajansa vakuutuksen todisteena muista tavaroista ja palveluista, joita varten tavaramerkki
CENTROTHERM oli rekisteroity (ks. edelld 3 kohta), mikd ei valituslautakunnan mukaan riitd
osoittamaan  tavaramerkin  tosiasiallista  kayttod.  Valituslautakunta  huomautti, etté
mitattomyysosastolla ei ollut velvollisuutta pyytdd muita asiakirjoja saati ottaa huomioon
SMHV:ssi niin ikdan vireilld olevan toisen asian asiakirja-aineistoa.”

Edelld esitettyd unionin yleisen tuomioistuimen tekemdd asian taustan kuvausta on tdydennettdva
seuraavilla tdasmennyksilla.

Riidanalaisen pddtoksen 36 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta katsoi Centrotherm
Systemtechnikin sille esittamista lisdtodisteista, ettd téllainen "lisdtodiste on esitetty myohassd, eikd sitd
voida ottaa huomioon”, koska ”“asetuksen N:o 2868/95 40 sddannén 5 kohdan toisessa virkkeessa
mainittu méadrdaika on preklusiivinen maéérdaika, jonka noudattamatta jattdminen johtaa tavaramerkin
menettdimiseen mainitun asetuksen 40 sddnnén 5 kohdan kolmannen virkkeen mubkaisesti”.
Riidanalaisen pddtoksen 37 kohdassa valituslautakunta totesi lisdksi, ettd vaikka myoOnnettdisiin, ettd
valituslautakunta arvioi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla vapaasti myohidssa
esitettyjen todisteiden huomioon ottamisen merkitystd, kisiteltdvdssd asiassa ei ole sellaista syyta,
jonka vuoksi sen pitdisi kdyttdad harkintavaltaansa valittajan hyviksi. Mainittu lautakunta tarkensi, ettd
valittaja oli téltd osin esittanyt vain yleisid vditteitd tavaramerkkioikeuden roolista ja arvosta eikd se
ollut vedonnut mahdottomuuteen toimittaa todisteita kiytosta ensimmadisessd asteessa.

Valituksenalainen tuomio

Centrotherm Systemtechnik nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.10.2009 jattamallaan
kirjelmélld kanteen riidanalaisen paatoksen kumoamiseksi siltd osin kuin siind hyviksyttiin vaatimus
tavaramerkin CENTROTHERM menettdmisestd.

Centrotherm Systemtechnik esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskevat ensiksi

SMHV:n mitdttdmyysosastolle kdytosta esitettyjen todisteiden virheellistd arviointia, toiseksi asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaisen velvollisuuden tutkia tosiseikat viran puolesta
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laiminlyontida ja kolmanneksi timdn asetuksen 76 artiklan 2 kohdan vastaista valituslautakunnalle
esitettyjen todisteiden huomiotta jattimistd. Centrotherm Systemtechnik esitti toissijaisesti
lainvastaisuusvaitteen asetuksen N:o 2868/95 40 sddannon 5 kohdan soveltamista vastaan.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkési mainitun kanteen valituksenalaisella tuomiolla.

Unionin yleinen tuomioistuin viittasi ensimmaédisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessa
valituksenalaisen tuomion 21-24 kohdassa aluksi menettimisseuraamuksen tavoitteeseen ja siihen
liittyviin menettelysddntoihin sekd asian selvittimistd koskeviin periaatteisiin sellaisina kuin ne
ilmenevat erityisesti asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja asetuksen
N:o 2868/95 40 sdannon 5 kohdasta.

Unionin yleinen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 25-30 kohdassa tdmin jilkeen
tosiasiallisen kdyton kasitettd koskevan oikeuskdytinnon eri kohtiin ja edellytyksiin, joilla téllainen
kaytto voidaan katsoa osoitetuksi.

Sen jilkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, ettd
kyseisen tuomion 21-30 kohdassa todettujen seikkojen valossa on arvioitava sitd, katsoiko
valituslautakunta riidanalaisessa paétoksessd perustellusti, etteivit Centrotherm Systemtechnikin
mitattomyysosastossa esittdmat todisteet osoita kyseisen tavaramerkin tosiasiallista kayttod muiden
kuin mainitun tuomion 11 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta, se tarkensi saman
tuomion 32-34 kohdassa seuraavaa:

732 Kantajan mitdttomyysosastolle esittimd ndyttd tavaramerkin tosiasiallisen kéyton todistamiseksi
késittdaa sen johtajan valaehtoisen vakuutuksen, nelja laskua ja 14 digitaalista valokuvaa.

33 Aluksi on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan arvioitaessa asetuksen
N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja "valaehtoisia tai juhlallisia kirjallisia
vakuutuksia taikka sen valtion lainsdddédnnon, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavia
kirjallisia vakuutuksia’ on tarkistettava niihin siséltyvien tietojen todenndkoéisyys ja oikeellisuus,
jolloin on otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperd, sen laatimisolosuhteet ja
vastaanottaja, ja pohdittava, vaikuttaako asiakirja sisdltonsd perusteella jarkeviltd ja luotettavalta

34 Naiin ollen on katsottava, ettd kun otetaan huomioon vakuutuksen antajan ja kantajan viliset
ilmeiset yhteydet, kyseiselle vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa ainoastaan, jos esitettyjen
14 valokuvan ja neljian laskun sisélto tukevat sitd.”

Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 35-43 kohdassa sen 34 kohdassa
esitetystd nédkokulmasta Centrotherm Systemtechnikin SMHV:n mitdttomyysosastolle toimittamia
laskuja ja valokuvia. Tédssd yhteydessd unionin yleinen tuomioistuin totesi mainitun tuomion 36
ja 37 kohdassa etenkin seuraavaa:

736 Nama laskut osoittavat, ettd kantaja on myynyt monia tavaroita, jotka liittyvéit putkitoihin (putket,
muhvit, lammityskattiloiden liitoskokonaisuudet, tarkistusmutkat, poistojarjestelmien suojukset),
neljalle ostajalle summasta, joka on vuoden 2007 lasku mukaan lukien vdhemmain kuin
0,03 prosenttia siitd liikevaihdosta, jonka kantajan johtaja on ilmoittanut toteuttaneensa vuonna
2006 tavaramerkilla CENTROTHERM yksiloityjen tavaroiden myynnilla.

37 Tasta seuraa, ettd kantaja on esittinyt SMHV:lle todisteita suhteellisen heikosta myynnistd sen

johtajan  ilmoituksessa mainittuihin summiin verrattuna. N&in ollen silloinkin, jos
valituslautakunta olisi ottanut huomioon mainitun ilmoituksen, olisi todettava, etta
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asiakirja-aineisto ei sisalld riittavasti seikkoja, jotka tukisivat sen sisdltod myyntien arvon suhteen.
Lisdksi tavaramerkin ajallisen kéyton kannalta mainitut laskut koskevat erittdin lyhyitd [tai]
satunnaisia ajanjaksoja, toisin sanoen péaivamaaria 12., 18. ja 21.7.2006 ja 9.1.2007.”

24 Unionin yleinen tuomioistuin totesi toimitettuja laskuja ja valokuvia koskevan tarkastelunsa lopussa
valituksenalaisen tuomion 44 ja 45 kohdassa seuraavaa:

744 Edelld esitetyn perusteella valokuvista tai laskuista ei saada tukea kantajan johtajan vakuutukselle

45

siltd osin kuin tdma vaittdd, ettd tavaramerkilla CENTROTHERM on merkityksellisen ajanjakson
aikana saatettu markkinoille seuraavat tavarat: mekaaniset ilmastointi-, hoyrynkehitys-, kuivatus-
ja ilmastointilaitteiden osat; ilmansuodatuslaitteet ja niiden osat; tiivisteet, tiivistysaineet; tiivistys-
ja eristysaineet; osittain késitellyt muovit; rakennusmateriaalit, raudoitukset rakennustarkoituksiin;
muurin- ja seindnverhoiluosat, rakennuslevyt, levyt; savupiippujen pidennysosat, savupiipun osat,
savupiipun suojukset ja savupiipun vaipat.

Asiakirja-aineistoon siséltyvien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella ei voida péaitelld
turvautumatta todenndkoisyyksiin tai olettamiin, ettd tavaramerkkia CENTROTHERM  olisi
tosiasiallisesti kéytetty muille kuin edelld 11 kohdassa mainituille tavaroille ja palveluille
merkityksellisend ajanjaksona.”

25 Unionin yleinen tuomioistuin hylkési toisen kanneperusteen seuraavilla, valituksenalaisen tuomion
53-55 kohdassa esitetyilld perusteilla:

”53 Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan mukaan yhteison tavaramerkin haltijan julistetaan

54

55

menettineen oikeutensa, jos viiden vuoden kuluessa tavaramerkkid ei ole otettu tosiasialliseen
kayttoon (asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos tavaramerkistd on sen
haltijan toiminnan tai toimimatta jdttdimisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta
tavarasta tai palvelusta yleisesti kéytetty nimitys, jota varten se on rekisterdity (asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta), tai jos tavaramerkki on kdyton seurauksena, kun
sen haltija tai hédnen suostumuksellaan joku muu on kéyttinyt tavaramerkkid, tullut
harhaanjohtavaksi (asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan c alakohta).

— — kaksi viimeksi mainittua edellytysta liittyvit ehdottomiin hylkdysperusteisiin, kuten asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b-d ja g alakohdasta ilmenee, [kun taas] ensimmadinen liittyy
suhteellisten  hylkdysperusteiden  tutkimista  koskevaan  sdédnnokseen eli  asetuksen
N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaan. Téamin vuoksi on Kkatsottava, ettd SMHV:n
menettdimismenettelyn  yhteydessd  suorittamaan  tutkimukseen  yhteison tavaramerkin
tosiasiallisesta kdytostd on sovellettava asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan lopussa
olevaa sddnnostd, jonka mukaan tdmd tutkimus rajataan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat
vedonneet.

Tastd seuraa, ettd kantajan oletus, jonka mukaan SMHV on perusteettomasti rajannut
tutkimuksensa sen toimittamiin todisteisiin, on virheellinen.”

26 Unionin yleinen tuomioistuin hylkési kolmannen kanneperusteen seuraavilla perusteilla:

”61 On ensinndkin muistettava, ettd SMHV:n tutkimukseen, joka koskee yhteison tavaramerkin

tosiasiallista kayttod, on edella 51-54 kohdassa todetulla tavalla sovellettava asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan lopussa olevaa sddnnostd. Kyseisen sddnnoksen mukaan
SMHV:n tutkimus rajataan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet. Ndin ollen kantajan
vdite, jonka mukaan SMHV:Ila on velvollisuus tdydentdd viran puolesta asiakirja-aineistoaan, on
hylattava.
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62 Toiseksi SMHV:ssd kéaytdavdn menettelyn asianosaisilla ei ole varauksetonta mahdollisuutta esittda
tosiseikkoja ja todisteita tdtd varten asetettujen madrdaikojen pddttymisen jalkeen vaan, kuten
oikeuskdytinnostd kdy ilmi, tdmén mahdollisuuden kayttdmisen edellytyksend on, ettei
péinvastaisia sdédnnoksid ole. Vain tdmén edellytyksen tdyttyessi SMHV:1ld on toimivalta arvioida
sitd, otetaanko myohéssd esitetyt tosiseikat ja todisteet huomioon — —.

63 Esilla olevassa asiassa on kuitenkin olemassa sddnnds, joka estdd ottamasta huomioon
valituslautakunnalle esitetyt seikat, eli asetuksen N:o 2868/95 40 sdénnon 5 kohta.”

Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin totesi asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnoén 5 kohdan
lainvastaisuutta koskevasta kanneperusteesta valituksenalaisen tuomion 67-70 kohdassa seuraavaa:

”67 Unionin yleinen tuomioistuin toteaa, ettd vaikka on totta, ettd asetuksen N:o 2868/95 sddnnot
eivdt voi olla ristiriidassa asetuksen N:o 207/2009 sddnnosten ja systematiikan kanssa, asetuksen
N:o 2868/95 40 sddnnén 5 kohdan ja asetukseen N:o 207/2009 sisdltyvien menettdmisté
koskevien sddnnosten vililld ei voida todeta minkaénlaista ristiriitaa.

68 Kun asetuksessa N:o 207/2009 vahvistetaan aineellisoikeudellinen séént6 eli menettimisseuraamus
yhteison tavaramerkeille, joita ei ole otettu tosiasialliseen kéyttoon, asetuksessa N:o 2868/95
tdsmennetddn sovellettavat menettelysddnnot, kuten sddnnot todistustaakan jaosta ja
seuraamukset asetettujen madrdaikojen laiminlyonnistd. Kuten edelld on todettu — —, asetuksen
N:o 207/2009 systematiikasta ilmenee lisdksi, ettd tarkasteltaessa menettimisvaatimusta
tosiasiallisen kéyton puuttumisen vuoksi SMHV:n tutkimuksen laajuutta ja perusteellisuutta
rajoittavat ne perusteet ja tosiseikat, joihin osapuolet ovat vedonneet.

70 Tarkasteltaessa viitettd suhteellisuusperiaatteen loukkaamisesta on todettava, ettd yhteison
oikeuden jarjestelmdn moitteettoman toiminnan kannalta keskeisten maardaikojen noudattamatta
jattdmisestd ilman pétevdd syytd voidaan rangaista yhteison sddnnosten perusteella oikeuksien
menettdmiselld, ilman ettd tdma on ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa — —.”

Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa
Centrotherm Systemtechnik vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen
tuomion, hyvdksymddn sen kanteen ja velvoittamaan SMHV:n ja centrotherm Clean Solutionsin

korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHV vaatii valituksen hylkddmistd tai toissijaisesti kanteen hylkddmistd sekd Centrotherm
Systemtechnikin velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut.

centrotherm Clean Solutions vaatii valituksen hylkddmistd ja Centrotherm Systemtechnikin
velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Valitus

Centrotherm Systemtechnik vetoaa valituksensa tueksi neljaan valitusperusteeseen.
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Alustava tdsmennys

Késiteltavédssda asiassa tdmédn tuomion 14 kohdassa olevasta asian taustan esityksestd ilmenee, etté
vaikka kyseinen menettimismenettely on pantu vireille asetuksen N:o 40/94 nojalla, SMHV:n
valituslautakunta teki riidanalaisen paatoksen asetuksen N:o 207/2009 voimaantulon jalkeen.

Koska viimeksi mainitulla asetuksella on kuitenkin kodifioitu asetus N:o 40/94 eikd jdlkimmadisen
kyseisid sdadnnoksid ole muutettu mainitussa kodifikaatiossa, téssd tuomiossa viitataan ainoastaan
asetuksen N:o 207/2009 sdadnnoksiin.

Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan
rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Centrotherm Systemtechnik viittdd ensimmadisessd valitusperusteessaan, ettd kun unionin yleinen
tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, ettd asetuksen
N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulle valaehtoiselle vakuutukselle voidaan
antaa todistusarvoa ainoastaan, jos muut esitetyt todisteet tukevat sitd, se tulkitsi virheellisesti
tillaisten vakuutusten todistusarvoa ja jopa katsoi, ettei niilld ole mitddn itsendistd todistusvoimaa.
Kun unionin yleinen tuomioistuin lisdksi jatti ottamatta huomioon sen, etteivit muut asianosaiset ole
kasiteltdvassd asiassa riitauttaneet riidanalaisen vakuutuksen siséltod, se loukkasi periaatetta, jonka
mukaan tosiasiallisen kdyton on oltava sellaisen kokonaisarvioinnin kohteena, jossa otetaan huomioon
kaikki yksittdistapauksessa merkitykselliset seikat.

Tdma valaehtoisten vakuutusten todistusarvon kieltiminen sai Centrotherm Systemtechnikin mukaan
unionin yleisen tuomioistuimen toteamaan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan
vastaisesti, ettei kyseistd tavaramerkkié ole tosiasiallisesti kaytetty.

SMHV:n ja centrotherm Clean Solutionsin mukaan valituksenalaisen tuomion 34 kohdasta ilmenee,
ettei unionin yleinen tuomioistuin ole hyldnnyt abstraktisti valaehtoisten vakuutusten koko
todistusvoimaa vaan se arvioi sitd ja totesi arviointinsa, jota ei voida valvoa valitusmenettelyssd, nojalla,
ettd kasiteltdvassd asiassa tarvitaan lisdtodisteita, kun otetaan huomioon kyseisen vakuutuksen antajan
ja Centrotherm Systemtechnikin vélinen yhteys.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd valituksenalaisen tuomion 34 kohdalla, jota on luettava erityisesti sitd edeltdvien ja
seuraavien kohtien valossa, on toinen merkitys kuin Centrotherm Systemtechnik sille virheellisesti
antaa.

On siis aluksi todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin luokitteli valituksenalaisen tuomion
32 kohdassa “kantajan esittdmiksi todisteiksi” sekd viimeksi mainitun johtajan valaehtoisen
vakuutuksen ettd toimitetut laskut ja valokuvat.

Tamaén jalkeen unionin yleinen tuomioistuin ei, toisin kuin Centrotherm Systemtechnik vaittdad, milldén
tavoin todennut, ettei valaehtoisella vakuutuksella voisi olla todistusarvoa, vaan korosti pédinvastoin
saman tuomion 33 kohdassa, ettd arvioitaessa titd todistusarvoa on tarkistettava tdllaiseen
vakuutukseen sisdltyvien tietojen todenndkoisyys ja oikeellisuus, jolloin on otettava huomioon
erityisesti asiakirjan alkuperd, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja, ja pohdittava, vaikuttaako
asiakirja sisaltonsé perusteella jarkevalta ja luotettavalta.
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Unionin yleinen tuomioistuin siis vain katsoi mainitun tuomion 34 kohdassa tarkastelemalla
konkreettisesti téllaista késiteltdvassa asiassa kyseessd olevaa vakuutusta, ettd kun otetaan huomioon
tamdn vakuutuksen antajan ja Centrotherm Systemtechnikin vélinen ilmeinen yhteys, kyseiselle
vakuutukselle voidaan kasiteltdvdssd asiassa antaa todistusarvoa ainoastaan, jos esitettyjen valokuvien
ja laskujen sisélto tukevat sité.

Unionin yleinen tuomioistuin ei siis valituksenalaisen tuomion 36 ja 37 kohdassa lainkaan todennut,
ettd Centrotherm Systemtechnikin olisi pitdnyt toimittaa kyseisessd valaehtoisessa vakuutuksessa
vditettya liikevaihtoa kokonaisuudessaan tukevia laskuja, vaan painotti suurta eroa yhtddlta tdmén
vakuutuksen sisdltimien Centrotherm Systemtechnikin vuosien 2002-2006 viitettyjen vuosittaisten
liikevaihtojen ja toisaalta toimitettujen laskujen osoittamien hyvin lyhyeen tai satunnaiseen kauteen
liittyvien verraten pienten myyntimdarien vélilla.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 35-43 kohdassa tekeménsa esitettyjen
laskujen ja valokuvien yksityiskohtaisen tarkastelun nojalla kyseisen tuomion 44 kohdassa, ettei
mainituista valokuvista tai laskuista saada kasiteltdvdssd asiassa minkéédnlaista tukea johtajan
vakuutukselle, jonka mukaan viimeksi mainitussa kohdassa luetellun kaltaisia tavaroita on myyty
kyseiselld tavaramerkilld.

Unionin yleinen tuomioistuin on voinut tiltd osin virhettd tekemdttd todeta mainitun tuomion
45 kohdassa, ettei asiakirja-aineiston ja siten myods valaehtoisen vakuutuksen kokonaisarvioinnin
perusteella voida niissd olosuhteissa todennékoisyyksiin tai olettamiin turvautumatta paitelld, etté
kyseista tavaramerkkid olisi tosiasiallisesti kaytetty tdssa asiassa kyseessd oleville tavaroille ja palveluille.

Lisdksi on téltd osin todettava, ettd unionin yleisen tuomioistuimen tekema tosiseikkojen ja todisteiden
ja erityisesti Centrotherm Systemtechnikin toimittaman valaehtoisen vakuutuksen todistusvoiman
arviointi kuuluu tosiseikkoihin (ks. vastaavasti asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio
13.9.2007, Kok., s. I-7333, 75 kohta), eikd lukuun ottamatta niiden huomioon ottamista védristyneelld
tavalla ole sellainen oikeuskysymys, ettd se sindnsd kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman
valvonnan piiriin valituksen yhteydessa.

Lopuksi siitd, ettd menettdmisvaatimuksen esittdjd ei nimenomaisesti riitauttanut mainitun
vakuutuksen sisdltod SMHV:ssd, on riittdvaa todeta, ettei tdma seikka estdnyt millddn tavalla unionin
yleistd tuomioistuinta tekemastd sille kuuluvaa tosiseikkojen ja todisteiden arviointia tarkastaakseen,
oliko SMHV:ssé osoitettu aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kayttd, ja ndin ollen ratkaisemasta
sen kisiteltdvdna olevaa riitaa.

Edella esitetyilld perusteilla ensimmaéinen valitusperuste on hylattava.

Toinen valitusperuste ja kolmannen valitusperusteen ensimmdinen osa, jotka liittyvit asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Centrotherm Systemtechnik viittdd toisessa valitusperusteessaan, ettd — toisin kuin unionin yleinen
tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 54 ja 55 kohdassa — menettimismenettelyssa
sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaista sddntod, jonka mukaan SMHV
tutkii tosiseikat viran puolesta. Koska menettdmismenettelyn voi nimittédin laittaa vireille kuka tahansa,
sitd ei koske tdssd sddnnoksessd rekisterdinnin suhteellisia hylkdysperusteita koskevien menettelyjen
osalta sdddetty poikkeus.
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Centrotherm Systemtechnik viittdd kolmannen valitusperusteensa ensimmadisessd osassa lisdksi, ettd —
toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisessa tuomiossa — todistustaakka
tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd ei menettimismenettelyssa kuulu sen haltijalle.

Vaikka asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa ja 57 artiklan 2 kohdassa nimittdin sdddetaan,
ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan on toimitettava todisteet sen tosiasiallisesta kaytostd, ja jos
niitd ei esitetd, sen viite tai mitattomyysvaatimus hylatddn, mainitun asetuksen 51 artikla ei sisélld
samankaltaisia tdsmennyksid menettdmismenettelyn osalta. Néin ollen asetuksen N:o 2868/95 40
sadnnon 5 kohdassa, jossa asetetaan tavaramerkin haltijalle todistustaakka tosiasiallisesta kaytosta,
rikotaan asetusta N:o 207/2009. Téastd johtuu, ettd valituslautakunnan on otettava huomioon sille
esitetyt todisteet silld perusteella, ettd sen on asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan
tutkittava tosiseikat viran puolesta.

SMHYV esittdd, ettd koska menettimismenettely on inter partes- ja sui generis -menettely, joka ei ole
ehdottomia tai suhteellisia rekisterdinnin hylkddmisperusteita koskeva menettely, periaatetta
tosiseikkojen tutkimisesta viran puolesta ei sovelleta ja tavaramerkin haltijan, jolla on hallussaan tata
varten tarvittavat asiakirjat, on osoitettava tavaramerkin tosiasiallinen kaytto.

centrotherm Clean Solutions viittdd myos, ettei asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa sovelleta
menettimismenettelyissi. Menettamistd koskevat menettelysddnnét madritellddn pikemminkin
asetuksen N:o 2868/95 40 sdadnnon 5 kohdassa sddtamalld nimenomaisesti, ettd tavaramerkin haltijan
on toimitettava ndytto sen tosiasiallisesta kaytosta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Centrotherm Systemtechnik vaittdd toisessa valitusperusteessaan ja kolmannen valitusperusteensa
ensimmadisessd osassa, joita on tarkasteltava yhdessd, ettd unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 76 artiklan 1 kohtaa, kun se katsoi, ettei SMHV:lla
ole menettimismenettelyssd velvollisuutta tutkia viran puolesta todisteita aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kaytostd vaan ettd todistustaakka téllaisesta kaytostd kuuluu ainoastaan tavaramerkin
haltijalle, ja kun se ei timén vuoksi todennut, ettd valituslautakunta teki virheen, kun se ei ottanut
huomioon kaikkia sen hallussa olevia todisteita.

Tastd on muistutettava ensiksi, kuten asetuksen N:o 207/2009 15 artiklasta ilmenee, ettd jos yhteison
tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisterdinnistd ole ottanut Euroopan unionissa
tavaramerkkid tosiasialliseen kayttoon eikd kayttaméttd jattdmiseen ole pétevdd syytd, yhteison
tavaramerkkiin ~ sovelletaan  tdssd  asetuksessa  sdddettyja = seuraamuksia  eli erityisesti
tavaramerkkioikeuden menettimista.

Mainitun asetuksen johdanto-osan kymmenennestd perustelukappaleesta ilmenee, ettd unionin
lainsddtdjan tarkoituksena on ollut asettaa yhteison tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sdilymisen
edellytykseksi tavaramerkin tosiasiallinen kaytto. Kayttdméaton yhteison tavaramerkki voi estda kilpailua
rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteridd tavaramerkeiksi, ja epaamalla
kilpailijoilta mahdollisuuden kayttda tdtda merkkida tai samankaltaista merkkid, kun ne laskevat
sisamarkkinoille tavaroita ja/tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen
merkki kattaa (ks. asia C-149/11, Leno Merken, tuomio 19.12.2012, 32 kohta).

Toiseksi asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa ja 57 artiklan 2 kohdassa tdsmennetddn

nimenomaisesti, ettd kyseisen tavaramerkin haltijan on esitettdvd ndyttd tosiasiallisesta kaytosta tai
perustelluista syistd kayttamattd jattamiseen, tai muutoin véite tai mitattomyysvaatimus hylédtdan.
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Taltd osin sitd seikkaa, ettd — toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa
ja 57 artiklan 2 kohdassa — saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa ei tismennetd, ettd mainitun
haltijan on osoitettava ndytto tosiasiallisesta kédytostd tai perustelluista syistd kayttdmattd jattamiseen,
ei voida Centrotherm Systemtechnikin kannan vastaisesti tulkita silld tavoin, ettd unionin lainsaatdja
tahtoi sulkea tdmian todistustaakkaa koskevan periaatteen pois menettamismenettelyssa.

Todistustaakkaa koskevan tarkennuksen puuttuminen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdasta
selittyy lisdksi vaikeuksitta, kun otetaan huomioon se seikka, ettd tdmén 51 artiklan, jonka otsikko on
"Menettamisperusteet”, 1 kohdassa ilmoitetaan tavaramerkin menettimisperusteet, mikd ei vaadi
tarkennuksia todistustaakasta.

Tamén asetuksen 42 ja 57 artikla ovat sitd vastoin olennaisesti menettelyllisida sdédnnoksid. Naiden
kummankin artiklan 2 kohdan erityisend tarkoituksena on sddnnelld liitdnndisriidan kaltaista seikkaa eli
toimea, jolla vastapuoli kyseenalaistaa hakijan oikeuden jatkaa aloittamaansa menettelya.

Tallaisen viite- ja mitdttomyysmenettelyille ominaisen menettelyllisen asiayhteyden vuoksi unionin
lainsdétdja on sddtanyt tdllaisten liitdnndisriitojen, jotka on ratkaistava ennen menettelyn jatkamista
padasiassa, ratkaisemisen mahdollistamiseksi, ettd aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettdva
ndyttd sen tosiasiallisesta kdytostd ja ettd tdllaisen ndytdon puuttuessa viite tai mitdttomyysvaatimus
hylatasn.

Sitd vastoin se, ettd tdllainen liitdnndisriita on jo alun perin suljettu mitdttdmyysmenettelyn
ulkopuolelle, on ilman muuta peruste sille, ettd vaikka asetuksen N:o 207/2009 57 artikla koskee seka
menettdmismenettelyjd ettd mitdttomyysmenettelyja, 57 artiklan 2 kohdan kaltainen sddnnés rajoittuu
mitdttomyysmenettelyihin.

Kolmanneksi on todettava, ettd tédllda tavoin asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdasta
ja 57 artiklan 2 kohdasta ilmenevéd periaate, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan on
toimitettava ndyttd sen tosiasiallisesta kdytostd, kuvastaa todellisuudessa vain sitd, mitd terve jarki ja
menettelyn tehokkuuden perusvaatimus edellyttavit.

Mainittu haltija on nimittdin paras tai joissakin tapauksissa ainoa taho toimittamaan nayton
konkreettisista toimista, jotka tukevat vditetta siitd, ettd se on kayttdnyt tavaramerkkidén tosiasiallisesti,
tai esittdmddn perustellut syyt sen kayttdmattd jattamiselle. Tdma patee muun muassa todisteisiin, jotka
voivat osoittaa tdllaisen kdyton ja joista asetuksen N:o 2868/95 22 sddannon 4 kohdassa luetellaan
esimerkkejd, kuten pakkaukset, etiketit, hinnastot, luettelot, laskut, valokuvat ja lehtimainokset.

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklasta, 42 artiklan 2 kohdasta, 51 artiklan 1 kohdasta ja 57 artiklan 2
kohdasta voidaan siis yhdessa paitelld, ettd tavaramerkin menettimismenettelyssd on lahtokohtaisesti
tavaramerkin haltijan, eikd SMHV:n viran puolesta, selvitettivd mainitun tavaramerkin tosiasiallinen
kaytto.

Tastd on lisdksi todettava, ettd siltd osin kuin asetuksen N:o 2868/95 40 sdaannon 5 kohdassa sdaddetddn,
ettd tavaramerkin haltijan on esitettivd todisteet tosiasiallisesta kdytostd, tdssd sddnndssd
nimenomaisesti rajoitutaan toteamaan todistustaakkaa koskeva periaate, joka ei ole asetuksen
N:o 207/2009 vastainen vaan pdinvastoin noudattaa sen sddnnoksié ja systematiikkaa.

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa sdddettyd sddntod, jonka mukaan SMHV tutkii

tosiseikat viran puolesta, ei ndin ollen sovelleta tavaramerkin tosiasiallisen kéytdon osoittamisessa
SMHV:ssa vireilld olevassa menettdmismenettelyssa.
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Edelld esitetystd erityisesti johtuu, ettd valituksenalaisen tuomion 53 ja 54 kohdassa olevat perustelut
ovat tosin virheellisii mutta unionin yleisen tuomioistuimen saman tuomion 55 kohdassa tekema
paiatelmd, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa ei velvoiteta SMHV:td
tutkimaan viran puolesta seikkoja, jotka voivat osoittaa SMHV:ssd menettimisvaatimuksen kohteena
olevan tavaramerkin tosiasiallisen kéyton, on kuitenkin oikeudellisesti perusteltu.

Koska unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa tekeméd asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevan kanneperusteen hylkddminen on siis
perusteltu muilla oikeudellisilla perusteilla kuin unionin yleisen tuomioistuimen esittamilld perusteilla,
se ei voi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen.

Lisaksi — ja kuten my0s edelld esitetystd ilmenee — unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt
minkadnlaista oikeudellista virhettd, kun se katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, ettd tavaramerkin
haltijalla on menettimismenettelyssé todistustaakka tavaramerkin tosiasiallisesta kéaytosta.

Edelld esitetyilld perusteilla toinen valitusperuste ja kolmannen valitusperusteen ensimméinen osa on
hylattava.

Kolmannen kanneperusteen toinen osa, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a
alakohdan ja 76 artiklan 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Centrotherm Systemtechnik viittdd kolmannen valitusperusteensa toisessa osassa, ettd unionin yleinen
tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa, kun se katsoi valituksenalaisen
tuomion 62 ja 63 kohdassa, ettei valituslautakunnalla ollut kisiteltdvassd asiassa harkintavaltaa ottaa
mahdollisesti huomioon sille kyseisen tavaramerkin kaytostd myohéssé esitetyt todisteet.

Centrotherm Systemtechnik muistuttaa, ettd asiassa C-29/05 P, SMHV v. Kaul, 13.3.2007 annetun
tuomion (Kok., s. I-2213) 42 kohdasta tosin ilmenee, ettd mainitun sadannoksen mukaan SMHV:lla on
harkintavaltaa myohéssé esitettyjen todisteiden huomioon ottamisessa vain, “ellei erikseen ole toisin
saddetty”, ja vaittdd, ettd unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin virheellisesti, ettd asetuksen
N:o 2868/95 40 saannon 5 kohdassa saddetddn siitd erikseen toisin.

SMHYV viittad, ettd kun otetaan huomioon unionin sddnnosten laillisuusolettama, valituslautakunnalla
ei ollut riidanalaisen paiatoksen tekemishetkelld muuta mahdollisuutta kuin katsoa, ettd mainitun 40
sadnnon 5 kohta esti sitd, kuten unionin yleinen tuomioistuin oli sitd paitsi aikaisemmin katsonut,
ottamasta huomioon mainitun sddnnoksen nojalla asetetun preklusiivisen méédrdajan péaattymisen
jalkeen esitettyjd todisteita.

Taltd osin SMHV kuitenkin tarkentaa, ettd unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskéytintdé on
kehittynyt edelleen valituksenalaisen tuomion antamisen jilkeen. Se nimittdin katsoi asiassa T-415/09,
New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV — Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE), 29.9.2011 annetun tuomion
31 kohdassa, ettd asetuksen N:o 2868/95 22 sdadannon 2 kohdasta riippumatta valituslautakunnan taytyy
voida ottaa tdmén sddnnoksen nojalla huomioon SMHV:n asettaman maidrdajan péadttymisen jilkeen
esitettyjd todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan
mukaisesti ainakin silloin, kun téllaisilla todisteilla rajoitutaan tdydentimédn mainitussa médrédajassa
esitettyja todisteita, eikéd asianosaista voida syyttda viivyttelystd tai ilmeisestd huolimattomuudesta.

SMHYV pitda tata tulkintaa oikeana ja katsoo, ettd samaa téytyy soveltaa asetuksen N:o 2868/95 40
sddannon 5 kohtaan.
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centrotherm Clean Solutionsin mukaan unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti, ettd tasta
viimeksi mainitusta sadnnoksests, jossa sdddetddn poikkeuksesta asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan, johtuu, ettei valituslautakunta voi ottaa huomioon sille
tavaramerkin kaytostd myohdssa esitettyjd todisteita.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd SMHV voi olla
ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivit ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty
ajoissa.

Oikeuskdytinnon mukaan tdmén sddnnoksen sanamuodosta seuraa, ettd padasddnnon mukaan ja ellei
erikseen ole toisin sdddetty, asian osapuolet voivat esittda tosiseikkoja ja todisteita niiden méadrdaikojen
padttymisen jélkeen, jotka niiden esittimiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009 sdannoksilld, eika
SMHV:td ole millddn tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu
tai jotka on esitetty tilld tavalla liian myohdan (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 42 kohta).

Mainitussa sddnnoksessa todetaan, ettd SMHV “voi” paittdd olla ottamatta huomioon tillaisia
todisteita, ja annetaan ndin SMHV:lle laaja harkintavalta péattdad perustellen tiltd osin padtoksensd,
onko ne otettava huomioon vai ei (em. asia SMHYV v. Kaul, tuomion 43 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallista kayttod koskevien todisteiden esittdmisestd erityisesti asetuksen
N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vireille pannuissa menettdmismenettelyissd on
aluksi todettava, ettei tdmid asetus sisdlld sddnnostd, jossa tismennettdisiin méérdaika, jossa tillaiset
todisteet on esitettdva.

Sitd vastoin asetuksen N:o 2868/95 40 sdadnnon 5 kohdassa sdddetddn tastd, ettd SMHV pyytad
asettamansa madrdajan kuluessa yhteison tavaramerkin haltijaa esittimédn todisteita tavaramerkin
tosiasiallisesta kaytosta.

Kasiteltavéssa asiassa SMHV:n mitattomyysosasto sovelsi tdtd viimeksi mainittua sddnnostd ja asetti
Centrotherm Systemtechnikille médrdajan téllaisen ndyton esittimiseen. On lisdksi riidatonta, ettd
Centrotherm Systemtechnik esitti erilaisia todisteita kyseisen tavaramerkin kaytostd mainitussa
madraajassa.

On lisdksi muistutettava, ettd mainitun 40 sdédnnon 5 kohdan toisessa virkkeessd tdsmennetddn mydos,
ettd jos todisteita tavaramerkin kéytostd ei toimiteta SMHV:n asetettaman maidrdajan kuluessa, se
julistetaan menetetyksi.

Kuten valituksenalaisen tuomion 62 ja 63 kohdasta ilmenee, unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi tdta
toista virkettd siten, ettd SMHV:n ndin asettama maddrdaika on kaikissa olosuhteissa preklusiivinen
madrdaika, jonka padtyttya kaikenlainen todisteiden esittiminen kéytostd on kiellettyd. Unionin yleinen
tuomioistuin katsoi ndin ollen, ettd kun todisteet tavaramerkin kdytostd on toimitettu asetetussa
madrédajassa, kaikenlainen tdydentdvien todisteiden toimittaminen mainitun médrdajan padttymisen
jalkeen on suljettu pois silld tavoin, ettd SMHV:II4 on velvollisuus julistaa tavaramerkki menetetyksi,
jos alun perin esitetyt todisteet osoittautuvat riittiméttomiksi osoittamaan mainitun kéyton
tosiasiallisuuden.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tdmén tulkinnan perusteella, ettd asetuksen N:o 2868/95 40
saannon 5 kohdan toinen virke on tdmdn tuomion 77 kohdassa mainitussa oikeuskédytdnnossé
tarkoitetulla tavalla vastakkainen sdénnos asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan nidhden, misté
seurasi, ettei valituslautakunta voinut ottaa huomioon Centrotherm Systemtechnikin sille tavaramerkin
kaytosta valituksensa tueksi esittimid lisatodisteita.
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Niin tehdessdén unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon
5 kohtaa.

Tdmin sddnnoksen sanamuodosta tosin ilmenee, ettd kun mitddn todistetta kyseisen tavaramerkin
kaytostd ei ole esitetty SMHV:n asettamassa méidrdajassa, sen on ldhtokohtaisesti julistettava
menettimisseuraamus viran puolesta, mutta téllaista paatelméd ei kuitenkaan voida tehda silloin, kun
mainitussa médrédajassa on toimitettu todisteita tastd kaytosta.

On nimittdin niin, ettd ellei tdllaisessa tapauksessa ilmene, ettd kyseiset seikat ovat vailla merkitysta
tavaramerkin tosiasiallisen kayton toteamiseksi, menettelya jatketaan. Niinpd SMHV:n on pyydettava,
kuten asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 1 kohdassa sdddetdédn, niin usein kun on tarpeen, osapuolia
esittimédn asettamassaan maddrdajassa toisten osapuolten ilmoituksia koskevia huomautuksia. Mikéli
tavaramerkki tdllaisessa yhteydessd julistetaan myohemmin menetetyksi, tdima ei tapahdu asetuksen
N:o 2868/95 40 sdannon 5 kohdan, joka on padasiallisesti menettelyd koskeva sddannos, nojalla vaan
yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdassa ja 57 artiklassa olevien
aineellisoikeudellisten sdéntdjen nojalla.

Edelld esitetystd seuraa erityisesti, kuten tdmédn tuomion 77 kohdassa on muistutettu, ettd sellaisia
todisteita kyseisen tavaramerkin kaytostd, joilla tdydennetddn todisteita, jotka esitettiin SMHV:n
asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohdan nojalla asettamassa médrdajassa, on mahdollista esittaa
vield kyseisen maidrdajan padttymisen jilkeen eikd SMHV:td millddn muotoa kielletd ottamasta
huomioon tilla tavalla myohdéan esitettyja lisatodisteita.

Kuten tdmdn tuomion 81 kohdassa on muistutettu, on riidatonta, ettd kasiteltivdssa asiassa
Centrotherm Systemtechnik oli SMHV:n asettamassa méédrdajassa esittdnyt erilaisia todisteita, joilla oli
tarkoitus osoittaa kyseisen tavaramerkin kiytté. On myos riidatonta, etteivit ndmd ensiksi esitetyt
todisteet olleet tdysin merkityksettomid téltd osin, koska ne muun muassa saivat valituslautakunnan
osittain hylkddmddn menettdmisvaatimuksen silld perusteella, ettd kiytto oli osoitettu tiettyjen
tavaroiden osalta.

Niin ollen on todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan
valituksenalaisen tuomion 62 ja 63 kohdassa, ettd asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohta estdd
valituslautakuntaa kéyttdmastd silld asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla
péddsddntoisesti olevaa harkintavaltaa ottaa mahdollisesti huomioon sille esitetyt lisdtodisteet.

Tastd seuraa, ettd kolmannen kanneperusteen toinen kohta on hyviksyttivé ja ettd valituksenalainen
tuomio on ndin ollen kumottava.

Neljéis kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohdan soveltumattomuutta

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Centrotherm Systemtechnik viittdd neljannessa valitusperusteessaan, ettd unionin yleinen tuomioistuin
teki oikeudellisen virheen, kun se ei todennut, ettd asetuksen N:o 2868/95 40 sainnon 5 kohtaa ei
sovelleta kasiteltivissa asiassa.

Sen mukaan tdssd sdadnnossd yhtdaltd rikotaan jo kolmannen kanneperusteen ensimmaiisen osan tueksi
mainituilla perusteilla asetusta N:o 207/2009, koska tavaramerkin haltijalle asetetaan todistustaakka sen
tosiasiallisesta kaytosta.

Toisaalta mainitun sd@nnon ankara soveltaminen késiteltdvéssa asiassa loukkaa suhteellisuusperiaatetta.

Tamédn sddnnon paamadrdd eli menettelyn tehokkuuden varmistamista pitdisi nimittdin punnita
tavaramerkin menettdmiseen liittyviin vakaviin ja lopullisiin oikeudellisiin seurauksiin ndahden.
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centrotherm Clean Solutions viittad, ettei SMHV:1l4 tai unionin yleiselld tuomioistuimella ole oikeutta
luopua asetuksen N:o 2868/95 40 sdannon 5 kohdan soveltamisesta, koska laillisuusperiaate edellyttaa
velvollisuutta tunnustaa asetusten tédysi tehokkuus niin kauan kuin toimivaltainen tuomioistuin ei ole
vahvistanut niiden patemattomyytta sitd varten kdydyssd menettelyssa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Valittajan asetuksen N:o 207/2009 rikkomista koskevan valitusperusteen ensimmaiseen osaan sisaltyvit
vditteet on hyldttivd samoilla perusteilla, jotka jo saivat unionin tuomioistuimen hylkddamé&éan
kolmannen valitusperusteen ensimmadisen osan.

Mainitun valitusperusteen toisesta osasta, joka koskee menettimisseuraamuksen suhteettomuutta, kun
siitd madratadn, kuten kasiteltavissd asiassa, asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohdan nojalla, on
tdssd asiassa riittdvad todeta, ettd Centrotherm Systemtechnikin téltd osin esittdmait vaitteet perustuvat
virheelliseen tulkintaan tdimén sddnnon soveltamisalasta.

Kuten tdmédn tuomion 85-87 kohdasta ilmenee ja vastoin valituslautakunnan kantaa riidanalaisessa
paitoksessdé ja  unionin  yleisen tuomioistuimen kantaa valituksenalaisessa  tuomiossa,
menettimisseuraamuksesta voidaan méadrdtd mainitun sddnnoksen perusteella vain, kun mitdén
todistetta kyseisen tavaramerkin kéytostd ei ole esitetty SMHV:n asettamassa méddrdajassa tai kun
ilmenee, ettd kyseiset seikat ovat vailla merkitystd tdmdn tavaramerkin tosiasiallisen kayton
toteamiseksi.

Naiin ei kuitenkaan ole kisiteltdvésséd asiassa, koska — kuten kolmannen valitusperusteen toisen osan
tutkimisesta ilmenee — se, ettd Centrotherm Systemtechnik esitti todisteita tavaramerkin kaytosta
SMHV:n asettamassa madrdajassa, sulki pois kaikenlaisen viran puolesta menetetyksi julistamisen
asetuksen N:o 2868/95 40 sadnnon 5 kohdan toisen virkkeen nojalla ja esti valituslautakuntaa
katsomasta, kuten se teki virheellisesti riidanalaisessa paatoksessd, ettei silld ole lainkaan harkintavaltaa
ottaa huomioon mahdollisia myohemmin toimitettuja lisdtodisteita.

Edella esitettyjen padtelmien perusteella neljas valitusperuste on hylédttava.

Kanne

Euroopan unionin tuomioistuimen perussadannon 61 artiklan ensimmadisen kohdan mukaan silloin, kun
unionin yleisen tuomioistuimen p#ddtés kumotaan, unionin tuomioistuin voi itse ratkaista asian
lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen
ratkaistavaksi.

Kasiteltdvédssd asiassa unionin tuomioistuin katsoo, ettd asia on ratkaisukelpoinen ja ettd sen on niin
ollen ratkaistava se lopullisesti.

Kanteen kohteesta on syytd muistuttaa, ettd Centrotherm Systemtechnik pyrki kanteella riidanalaisen
paatoksen kumoamiseen osittain eli vain siltd osin kuin siind hyvéksyttiin kyseisen tavaramerkin
menettdmisvaatimus. Kanne kohdistuu niin ollen riidanalaisen péidtoksen péaatososan 2 kohtaan, jossa
valituslautakunta osittain hylkdsi Centrotherm Systemtechnikin valituksen, jonka tarkoituksena oli
mitdttomyysosaston 30.10.2007 tekemén péadtoksen kumoaminen.
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Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Centrotherm Systemtechnik viittdd unionin yleisessd tuomioistuimessa nostamansa kanteen tueksi, ettd
vastoin valituslautakunnan virheellistd kantaa riidanalaisen péédtoksen 36 kohdassa valituslautakunnalla
oli asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaan harkintavaltaa ottaa huomioon Centrotherm
Systemtechnikin sille valituksensa tueksi esittdmat lisdtodisteet.

Koska ndiden todisteiden tarkoituksena oli tdydentdd madréajassa jétettyjd todisteita, valituslautakunnan
olisi pitdnyt ottaa ne késiteltdvissd asiassa huomioon edelld mainitussa asiassa SMVH vastaan Kaul
annetun tuomion mukaisesti. Centrotherm Systemtechnikin mukaan téillaiseen huomioon ottamiseen
pitdisi johtaa erityisesti mainittujen lisdtodisteiden ilmeinen merkitys asian ratkaisemiselle,
valituslautakunnan ja mitattomyysosaston vdlinen toiminnallinen jatkuvuus, tille huomioon ottamiselle
esteend olevien huomattavien menettelyllisten vaikeuksien puuttuminen ja lopuksi pyrkimys
tasapainoon menettelyn tehokkuuden vaatimuksen ja aineellisesti oikeudenmukaisen ratkaisun
tarpeellisuuden vililld, koska on kyse menettelystd, joka voi johtaa niin vakaviin seurauksiin kuin
tavaramerkin menettdminen.

SMHV ja centrotherm Clean Solutions vaativat tdmén kumoamisperusteen hylkdamistd. Niiden
mukaan asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohdassa suljetaan kasiteltdvisséd asiassa tédysin pois se,
ettd valituslautakunta ottaa huomioon kyseiset lisdtodisteet. Vaikka valituslautakunnalla olisikin ollut
asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla harkintavaltaa ottaa mahdollisesti huomioon
namaé lisdtodisteet, valituslautakunta myos kaytti tdtd harkintavaltaa ilmoittamalla riidanalaisen
paatoksen 37 kohdassa, ettd jos silld olisi todella ollut tdllaista harkintavaltaa, se olisi paatynyt
negatiiviseen tulokseen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Riidanalaisen péaatoksen 36 kohdasta ilmenee, ettd valituslautakunta katsoi, ettei se voi ottaa huomioon
Centrotherm Systemtechnikin sille esittdmid lisdtodisteita asetuksen

N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa SMHV:lle padsaantoisesti annettavan harkintavallan nojalla, kun
otetaan huomioon se seikka, ettd ndmi todisteet toimitettiin asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon
5 kohdan toisessa virkkeessd tarkoitetun méadrdajan péaattymisen jilkeen ja ettd tdiméd médrdaika on
preklusiivinen maddrdaika, jonka noudattamatta jattdminen johtaa automaattisesti tavaramerkin
menettamiseen.

Kuten timan tuomion 85-90 kohdasta ilmenee, tillainen arviointi seuraa tamin 40 saannon 5 kohdan
virheellisestd tulkinnasta ja on asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan vastainen.

SMHV:n ja centrotherm Clean Solutionsin viitteiden vastaisesti ei mydskddan voida katsoa, ettd tdma
riidanalaisessa padtoksessa oleva virhe olisi korjaantunut jo pelkéstddn silld, ettd valituslautakunta
totesi riidanalaisen padtoksen 37 kohdassa, ettd vaikka silld olisi harkintavaltaa ottaa myohéssd esitetyt
todisteet huomioon, ei olisi syytd kayttda tdtd harkintavaltaa valittajan eduksi, koska valittaja on
esittdnyt vain yleisluonteisia tavaramerkkioikeuden rooliin ja arvoon liittyvid vditteitd eikd ole
vedonnut mahdottomuuteen toimittaa todisteita kdytostd jo ensimmadisessd asteessa.

Tallaisten yleisten ja kategoristen viitteiden nojalla ei nimittdin voida milldén tavoin katsoa, ettd
valituslautakunta on todella kéyttanyt silla asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaan
olevaa harkintavaltaa péattadkseen perustellusti ja ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki
merkitykselliset seikat, ottaako se sille esitetyt lisitodisteet huomioon paitoksessd, joka sen on
annettava, vai jattddko se ne huomiotta (ks. vastaavasti em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 43
ja 68 kohta).
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Taltd osin on aluksi todettava, ettei SMHV:n mainittujen lisdtodisteiden mahdollinen huomioon
ottaminen ole millddn tavalla toiselle asianosaiselle myonnetty ”etu” vaan sen tdytyy olla mainitun
76 artiklan 2 kohdassa sille annetun harkintavallan objektiivisen ja perustellun kéayton tulos.

Lisdksi on todettava, ettd ndin edellytetyt perustelut ovat sitdkin tarpeellisempia, kun SMHV paattaa
jattad ottamatta huomioon myohéén esitetyt todisteet.

Tastd on muistettava, ettd oikeuskdytdannon mukaan myohédén esitettyjen tosiseikkojen ja todisteiden
huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on ratkaistava asia
vditemenettelyssd ja kun se katsoo, ettd yhtdaltd liian myohddn esitetyilla seikoilla on ensi arviolta
mahdollisesti todellista merkitystd sen késiteltdvand olevasta viitteestd annettavan ratkaisun kannalta
ja ettd toisaalta menettelyvaihe, jossa tillainen liian myohéinen esittiminen tapahtuu, ja tdhan liittyvit
olosuhteet eivit ole esteend niiden huomioon ottamiselle (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

Myos tallaiset seikat voivat soveltuvin osin perustella sitd, ettd SMHV ottaa menettdmisvaatimusta
ratkaistessaan huomioon sellaisia todisteita tavaramerkin kéytostd, joita ei ole esitetty sen asetuksen
N:o 2868/95 40 saannén 5 kohdan nojalla asettamassa mddrdajassa vaan mainitussa madrdajassa
esitettyjen todisteiden tdydentdmiseksi menettelyn myohemmassa vaiheessa.

Kasiteltavdssd asiassa on ilmeistd, ettd merkityksellisiin seikkoihin voi kuulua muun muassa se
tosiseikka, ettd mitdttomyysosasto teki menettdmispddtoksen sen jalkeen, kun tdmén osaston
asettamassa madrdajassa oli esitetty kyseisen tavaramerkin kéytostd todellisia ensimmadisid todisteita ja
huomautuksia, joissa tehtiin luottamuksellisuuteen liittyvid varaumia ja tarjottiin lisdtodisteita.

Valituslautakunta ei kuitenkaan ilmeisesti tutkinut asianmukaisesti nditd seikkoja tai muitakaan
mahdollisesti merkityksellisid seikkoja, eikd se ndytd tutkineen Centrotherm Systemtechnikin
toimittamien lisdtodisteiden mahdollista merkitysta.

Lisdksi on korostettava, ettd — toisin kuin riidanalaisen p&ddtoksen 37 kohta antaa ymmértdd —
tavaramerkin kaytostd asetuksen N:o 2868/95 40 sddnnon 5 kohdassa tarkoitetun méadrdajan
péadttymisen jalkeen esitettyjen lisdtodisteiden mahdollinen huomioon ottaminen ei valttamattd edellyta
sitd, ettd asianosaisen on mahdotonta esittdd ndma todisteet mainitussa madraajassa.

Edelld esitetystd ilmenee, ettd riidanalainen péadtés on kumottava siltd osin kuin SMHV:n neljés
valituslautakunta hylkédsi Centrotherm Systemtechnikin mitdttoémyysosaston padtoksestd tekemén
valituksen.

Valituslautakunnan on arvioitava erityisesti tdstd tuomiosta ilmenevien seikkojen pohjalta ja ottamalla
asianmukaisesti huomioon kaikki merkitykselliset seikat sekd perustelemalla paatoksensa tdltd osin,
onko Centrotherm Systemtechnikin sille esittimit lisdtodisteet otettava huomioon, kun se ratkaisee
siind edelleen vireilld olevan valituksen.

Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa todetaan, ettd jos valitus hyviksytdan
ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun oikeudenkayntikuluista.

Saman tyojarjestyksen 138 artiklan 3 kohdassa, jota sovelletaan tydjarjestyksen 184 artiklan 1 kohdan

nojalla vireille pantuihin valituksiin, méérétdan, ettd jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen
asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyviksi, asianosaiset vastaavat omista oikeudenkéyntikuluistaan.
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Kasiteltavdssd asiassa on tosin hyvéiksytty yksi Centrotherm Systemtechnikin valitusperuste ja
valituksenalainen tuomio on kumottava téltd osin, mutta unionin tuomioistuin on kuitenkin hylannyt
muut valitusperusteet.

Lisdksi kanteesta on todettava, ettd riidanalaisen péaitoksen osittain kumoamalla unionin tuomioistuin
my06s hyviksyi yhden Centrotherm Systemtechnikin kanneperusteen. Valituksenalaisesta tuomiosta,
jota unionin tuomioistuin ei ndiltd osin kumonnut, ilmenee kuitenkin, ettd Centrotherm
Systemtechnik hévisi asian muiden kanneperusteiden osalta.

Koska molemmat asianosaiset ovat osittain hivinneet asian sekd ensimmaiisessd oikeusasteessa etti
kasiteltdvdassd  valitusasiassa, on  siis  padtettdvd, ettd asianosaiset vastaavat  omista
oikeudenkéyntikuluistaan.

Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (neljés jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik
vastaan SMHV - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), 15.9.2011 antama tuomio

kumotaan.

2) Sisamarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljinnen
valituslautakunnan 25.8.2009 tekemin paitoksen (asia R 6/2008-4) paitososan 2 kohta
kumotaan.

3) Centrotherm Systemtechnik GmbH, sisamarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit
ja mallit) (SMHV) ja centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG vastaavat seki
ensimmiisen oikeusasteen menettelyyn etti valitusmenettelyyn liittyvistd omista
oikeudenkiyntikuluistaan.

Allekirjoitukset
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