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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
YVES BOT
foredraget den 28 november 2013

Mal C-530/12 P

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran)
mot

National Lottery Commission

"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 53.2 ¢ —
Gemenskapsvarumirke — Ansokan om ogiltigforklaring som bygger pa en éldre upphovsrattighet
enligt nationell ratt — Kénnedom om och tolkning av nationell ratt — Unionsdomstolens uppgifter”

1. I sitt overklagande har Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran) yrkat att domstolen ska upphéva den dom som Europeiska
unionens tribunal meddelade den 13 september 2012 i mal T-404/10, National Lottery Commission
mot harmoniseringsbyran — Mediatek Italia och De Gregorio (férestillande en hand),” varigenom
tribunalen bifoll den talan som National Lottery Commission® hade vickt om ogiltigférklaring av det
beslut som harmoniseringsbyrans forsta o6verklagandenimnd fattade den 9 juni 2010* i ett
ogiltighetsforfarande mellan & ena sidan Mediatek Italia Srl och Giuseppe de Gregorio® och & andra
sidan NLC.

2. Det aktuella malet ger domstolen tillfille att ndrmare ange vilken stillning den nationella ratten har
i unionens réttsordning och att sla fast riktlinjer fér den prévning som unionsdomstolen ska gora av
den nationella rittens innehéll och tolkning inom ramen for tvister som ror gemenskapsvarumarken.

3. I synnerhet aktualiserar den forsta grunden for overklagandet fragan huruvida tribunalen, niar den
provar ett overklagande av ett beslut av nagon av harmoniseringsbyrans overklagandendmnder, pa
eget initiativ far utreda innehallet i den positiva nationella ritt som har anforts av den part som har
ansokt om ogiltigférklaring av ett gemenskapsvarumirke med hanvisning till forekomsten av en éldre
rattighet som ar skyddad enligt denna nationella ritt.

4. Nar det giller den fragan kommer jag i detta forslag till avgorande att hdvda att tribunalen, for att
kunna utfora den fullstindiga lagenlighetsprévning som det aligger den att gora, maste kunna finna
ett sitt att avgora tvisten som ar forenligt med den positiva nationella rétten och att tribunalen for
detta dndamél maste kunna inhdmta, vid behov pd eget initiativ, upplysningar om innehéll,
tillampningsvillkor och tillimpningsomrade for de nationella rattsregler som parterna har anfort till
stod for sina yrkanden.

1 — Originalsprak: franska.

2 — REU 2012, (nedan kallad den 6verklagade domen).

3 — Nedan kallad NLC.

4 — Arende R 1028/2009-1, nedan kallat det omtvistade beslutet.
5 — Nedan gemensamt kallade Mediatek Italia.
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5. Jag kommer emellertid ocksa att papeka att unionsdomstolen nir den inhdmtar sadana upplysningar
pé eget initiativ maste iaktta den kontradiktoriska principen.

6. Eftersom tribunalen har asidosatt den principen, kommer jag att foresla att domstolen ska bifalla
overklagandet och upphéva den 6verklagade domen.

7. Avslutningsvis kommer jag, eftersom jag inte anser att drendet &r firdigt for avgorande, att foresla
att domstolen ska aterforvisa malet till tribunalen.

I - Tillampliga bestimmelser

A — Forordning (EG) nr 207/2009

8. Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken® har
upphévts och kodifierats genom rédets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumarken,” som tradde i kraft den 13 april 2009.

9. Artikel 53.2 c i férordning nr 207/2009 har f6ljande lydelse:

"Efter ansokan till [harmoniserings]byran eller pa grund av ett genkdromal i mal om varumaérkesintrang
ska ett gemenskapsvarumirke ocksa forklaras ogiltigt om anvandningen av ett sadant varumaérke kan
forbjudas pa grund av en annan dldre rattighet enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den
nationella ratt som ger detta skydd, sarskilt

¢)  upphovsritt,

10. I artikel 76.1 i ndimnda forordning foreskrivs foljande:

"Vid forfarande infor [harmoniserings]byrdn ska denna utan sirskilt yrkande prova sakforhallandena;
dock ska i drenden om relativa registreringshinder provningen vara begrdnsad till vad parterna
aberopat och yrkat.”

B — Forordning (EG) nr 2868/95

11. I kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
forordning nr 40/94° i dess lydelse enligt kommissionens forordning (EG) nr 1041/2005 av den
29 juni 2005° anges bland annat forfaranderegler for drenden vid harmoniseringsbyran som avser
hévning eller ogiltigforklaring av ett gemenskapsvarumarke.

6 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3.
7 — EUT L 78,s. 1.

8 — EGT L 303, s. 1.

9 — EUT L 172, s. 4 (nedan kallad genomforandeférordningen).
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12. I regel 37 b iii i genomforandeférordningen foreskrivs foljande:

"JEn  ansokan till [harmoniseringsb]yrdin om  hédvning eller ogiltigforklaring [av  ett
gemenskapsvarumairke] ... skall innehélla f6ljande:

b)  Betriffande grunderna for ansokan

iii) vid en ansokan i enlighet med artikel 53.2 i [forordning nr 207/2009], information om den
rattighet pa vilken ansokan om ogiltigforklaring baseras och information som visar att
sokanden 4ar innehavare av en tidigare rattighet som anges i artikel 53.2 i [den]
forordningen eller att denne under tillimplig nationell lag &ar berdttigad att gora ansprak pa
den réttigheten,

II — Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

13. Den 2 oktober 2007 registrerade harmoniseringsbyrén det nedan atergivna figurmarket'® som
gemenskapsvarumiarke med NLC som innehavare.

%

0

14. Den 20 november 2007 lamnade Mediatek Italia med stod av artikel 52.2 c i foérordning nr 40/94
(nu artikel 53.2 ¢ i forordning nr 207/2009)" in en ansokan till harmoniseringsbyran om
ogiltigforklaring av det omtvistade varumirket med héanvisning till forekomsten av en éldre
upphovsrittighet till det nedan atergivna figurmirket'” med Giuseppe de Gregorio som innehavare.

10 — Nedan kallat det omtvistade varumairket.

11 — Aven om forfarandet inletts enligt forordning nr 40/94, kommer det i detta forslag till avgérande endast hinvisas till forordning
nr 207/2009, vilken inte innebar nagon dndring av relevanta bestimmelser.

12 — Nedan kallat mano portafortuna.
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15. Genom beslut av den 16 juli 2009 bif6ll harmoniseringsbyrans annulleringsenhet denna ansékan
med motiveringen att Mediatek Italia hade visat att det fanns ett enligt italiensk lag upphovsrittsligt
skydd for ett mirke som var nést intill identiskt med det omtvistade varumirket och att det
upphovsrittsliga skyddet var édldre én skyddet for det omtvistade varumarket.

16. NLC overklagade detta beslut.

17. Genom det omtvistade beslutet avslog harmoniseringsbyrans forsta overklagandendmnd detta
overklagande.

18. Overklagandenamnden anség for det forsta att Mediatek Italia hade styrkt skapandet av verket och
innehavet av upphovsritten till detta genom att visa upp en fotokopia av ett privat avtal (det vill séga
utan intygande av notarie) daterat den 16 september 1986 " i vilket en tredje part som uppgav sig vara
upphovsman till mano portafortuna forklarade sig ha 6verlatit, till en av de parter som hade ansokt om
ogiltigforklaring, rédtten att reproducera och anvidnda det verket — som aterges i en av ett flertal
teckningar som ar fogade till avtalet.

19. For det andra ansag overklagandendmnden att de anomalier som NLC hade framhallit — ndmligen
att det ndmndes en ldngsta skyddstid for upphovsriatten pa 70 ar, trots att denna skyddstid inte
infordes forran 1996, att poststampelns datum motsvarade en séndag, da postkontoren &r stingda, och
att det fanns en kvalitativ och konceptuell skillnad mellan teckningen av mano portafortuna och de
ovriga teckningar som var fogade till avtalet — inte var dgnade att vidcka tvivel om huruvida avtalet
fran 1986 var ékta.

20. For det tredje framholl overklagandendmnden att det foljde av artikel 2702 i den italienska
civillagen att det privata avtalet ansags utgora ett fullgott bevis for att forklaringarna fran de personer

som hade undertecknat avtalet verkligen hade gjorts av de personerna savida inte talan om
bestridande av avtalets dkthet hade vackts, varfér nimnden var behorig att fritt prova avtalets innehall.

III — Overklagandet till tribunalen och den 6verklagade domen

21. Genom ansOkan som inkom till tribunalens kansli den 8 september 2010 viackte NLC talan om
ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet.

13 — Nedan kallat avtalet fran 1986.
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22. Till stod for sin talan aberopade NLC f6ljande tre grunder. Det omtvistade beslutet innebar ett
asidosittande av artikel 53.2 c i férordning nr 207/2009. Overklagandenimnden hade rittsstridigt
underldtit att halla en muntlig forhandling eller vidta atgérder for bevisupptagning och
overklagandendmnden hade gjort en felaktig bedomning av sin behorighet att prova fragan om
dktheten av avtalet fran 1986.

23. Genom den o6verklagade domen bif6ll tribunalen denna talan och forpliktade harmoniseringsbyran
att ersdtta rattegdngskostnaderna.

24. Tribunalen, som provade den forsta och den tredje grunden for talan tillsammans, erinrade
inledningsvis, i punkterna 17-21 i den 6verklagade domen, om de forfaranderegler som ér tillimpliga
pa en ansokan om ogiltigforklaring av ett gemenskapsvarumérke med hénvisning till att det finns en
dldre upphovsrittighet som ar skyddad genom nationell lag.

25. I punkterna 18 och 19 i den dverklagade domen citerade tribunalen punkterna 50-52 i domstolens
dom av den 5 juli 2011 i mal C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyran. Direfter erinrade
tribunalen, i punkt 20 i den Overklagade domen, om sin egen réttspraxis, baserad pa begreppet
"notoriskt faktum”, enligt vilken harmoniseringsbyran "pa eget initiativ och pa det sétt som forefaller
lampligt ska inhdmta upplysningar om den nationella ritten i den berérda medlemsstaten om siddana
upplysningar dr nodviandiga for att bedoma huruvida villkoren for att en grund for ogiltigforklaring
ska vara tillimplig &r uppfyllda och sdrskilt for att bedoma huruvida de &aberopade faktiska
omsténdigheterna &r vasentliga eller vilket bevisvirde den férebringade bevisningen har”.

26. Mot bakgrund av dessa principer fann tribunalen, i punkterna 23 och 24 i den 6verklagade domen,
att ”"6verklagandendmnden forvisso gjorde en riktig bedomning ndr den utgick fran de italienska
rattsregler som bestimmer bevisvirdet av avtalet fran 1986”, men att det emellertid ankom pa
overklagandendmnden ”att kontrollera huruvida [den hade gjort] en riktig tolkning av relevant
italiensk ratt nar den drog slutsatsen att avtalet fran 1986, savida inte talan om bestridande av dess
dkthet hade vickts, med stod av artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen skulle anses
utgora ett fullgott bevis for att forklaringarna fran de personer som hade undertecknat avtalet
verkligen hade gjorts av de personerna”.

27. Efter att ha erinrat om innehéllet i artiklarna 2702-2704 i den italienska civillagen, formulerade
tribunalen sin standpunkt pa féljande sitt:

729  Det ska emellertid konstateras att det framgar av artiklarna 2702—-2704 i den italienska civillagen
att ett sadant pastdende under de aktuella omstindigheterna endast ar riktigt om avtalsparternas
namnunderskrifter kan anses vara rattsligt erkdnda i sa matto att de var bestyrkta i enlighet med
artikel 2703 i den italienska civillagen eller om nagot av undantagen enligt artikel 2704 i den
lagen var tillampligt.

31 ... ndr det giller tillimpningen av artikel 2704 i den italienska civillagen, ska det framhallas att
den artikeln gor det mojligt att mot tredje part gora gillande en privat handling vars
namnunderskrifter inte har bestyrkts, fran och med dagen efter dess registrering eller
upptradandet av en omstandighet som med lika stor sikerhet visar att handlingen har upprittats
vid en tidigare tidpunkt.

14 — REU 2011, s. I-5853.

ECLIL:EU:C:2013:782 5



FORSLAG TILL AVGORAND}Z AV GENERALADVOKAT BOT — MAL C-530/12 P
HARMONISERINGSBYRAN MOT NATIONAL LOTTERY COMMISSION

32  Enligt réttspraxis fran Corte suprema di cassazione (den italienska hogsta domstolen) utgor
poststampling av en privat handling en omstindighet som medfor en sidker datering av
handlingen i den mening som avses i artikel 2704 i civillagen, om poststimpeln aterfinns pa
sjalva handlingen (dom av den 14 juni 2007, nr 13912 [*]). Av ndmnda rittspraxis f6ljer ocksa
att bevis for att en poststimpels datum inte &r dkta kan lidggas fram utan att talan behdver
viackas om bestridande av handlingens &dkthet.”

28. Efter att i punkt 33 i den &verklagade domen ha framhallit att "det i det Gverklagade beslutet
visserligen inte hénvisas till artikel 2704 i den italienska civillagen, men dédremot ndmns en
poststimpel med datumet 21 september 19867, medgav tribunalen i punkt 34 i samma dom att
"forekomsten av denna poststidmpel dr en omstindighet som gor det mojligt att sla fast att avtalet fran
1986 har en siker datering fran och med den 21 september 1986”. I punkt 35 i domen tillade
tribunalen emellertid att "NLC i enlighet med réttspraxis fran Corte suprema di cassazione fick lagga
fram bevis for att avtalet fran 1986 i sjdlva verket hade upprittats vid en annan tidpunkt dn den som
angavs i poststimpeln utan att behova vicka talan om bestridande av handlingens dkthet”.

29. Utifran detta drog tribunalen f6ljande slutsats i punkt 36 i den 6verklagade domen:

"Overklagandenimnden anvinde siledes en felaktig tolkning av tillimplig nationell ritt med
tillampning av artikel 53.2 i forordning nr 207/2009 ndr den fann att avtalet fran 1986 'var en privat
handling och saledes i enlighet med artikel 2702 i civillagen, sévida inte talan om bestridande av
avtalets dkthet hade vickts, skulle anses utgora ett fullgott bevis for att forklaringarna fran de personer
som hade undertecknat avtalet verkligen hade gjorts av de personerna’, och gjorde till f6ljd av detta en
felaktig bedomning av omfattningen av sin behorighet.”

30. Efter att i punkt 39 i den 6verklagade domen ha noterat att bedomningen av anomalierna i
samband med avtalet fran 1986 kunde ha péverkats av den felaktiga tolkningen av italiensk ritt,
eftersom det kunde "anses att dverklagandendmnden skulle ha tillmétt dessa omstdndigheter storre
betydelse om ndmnden hade gjort bedomningen att [NLC] infér ndmnden fick bestrida att datumet i
poststampeln innebar en siker datering och om ndmnden hade dragit slutsatsen att avtalet fran 1986
darfor inte nodvandigtvis skulle anses utgora bevis for att de forklaringar som avtalet inneholl
verkligen hade gjorts av de personer som uppgavs ha gjort dem”, fann tribunalen i punkt 40 i den
overklagade domen att den felaktiga tolkningen av den nationella riatt som reglerade skyddet av den
av Mediatek Italia anforda éldre réttigheten kunde ha paverkat innehallet i det omtvistade beslutet.

31. Darfor slog tribunalen, i punkt 41 i den 6verklagade domen, fast att det omtvistade beslutet skulle
ogiltigforklaras och att det saknades skal att prova den andra grunden for talan.

IV - Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

32. Harmoniseringsbyran har yrkat att den overklagade domen ska upphédvas och att NLC ska
forpliktas att ersdtta harmoniseringsbyrans rattegangskostnader. NLC har yrkat att overklagandet ska
lamnas utan bifall.

33. Till stod for sitt overklagande har harmoniseringsbyran anfort tre grunder. Den forsta grunden
avser asidosdttande av artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 sisom denna har tolkats av domstolen i
forhallande till artikel 53.2 i samma forordning och regel 37 i genomfoérandefdrordningen. Den andra
grunden avser asidosidttande av harmoniseringsbyrans ritt att yttra sig. Den tredje grunden avser att
tribunalens resonemang och slutsats ér uppenbart inkonsekventa och att tribunalen har missforstatt
de faktiska omstdndigheterna.

15 — Nedan kallad domen av den 14 juni 2007.
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A — Den forsta grunden: Asidosdittande av artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 och regel 37 i
genomforandeforordningen

34. Inom ramen for den forsta grunden for oOverklagandet, som bestar av tva delgrunder, har
harmoniseringsbyran havdat att tribunalen inte kunde basera sin dom vare sig pa artikel 2704 i den
italienska civillagen (forsta delgrunden) eller pa domen av den 14 juni 2007 (andra delgrunden),
eftersom dessa inte hade daberopats av parterna och darfor inte omfattades av tvisten vid
overklagandendamnden.

1. Parternas argument

35. Harmoniseringsbyran anser att det inte tydligt framgar av tribunalens resonemang huruvida denna
anser att den nationella ritten utgor en rattsfraga eller ett notoriskt faktum och har darfor anfort
foljande alternativa argument:

— For den héndelse att tribunalen ansag att tillimpningen av nationell rédtt dr en rattsfraga, har
harmoniseringsbyran gjort gillande att tribunalen asidosatte dels den princip som kommer till
uttryck i regel 37 b iii i genomfoérandeférordningen, enligt vilken det ankommer pa den part som
aberopar nationell ritt att forse harmoniseringsbyrdan med information som gor det mojligt att sla
fast vad lagstiftningen innehaller och i vilken mén den ar tillimplig pa det aktuella fallet, dels den
16sning som domstolen valde i domen i det ovanndmnda malet Edwin mot harmoniseringsbyran,
av vilken det enligt harmoniseringsbyran framgar att den nationella rétten éar en bevisfraga och att
det ankommer pa parterna att anfora och styrka uppgifter om denna ratt.

— For den hdndelse att tribunalen ansdg att tillimpningen av nationell réitt &r en bevisfraga, har
harmoniseringsbyran gjort géillande att tribunalen dels utan fog ansag den nationella lagstiftningen
utgora ett faktum som var "notoriskt” och som harmoniseringsbyran dérfér kunde utreda och
aberopa pa eget initiativ, dels ersatte Overklagandendmndens beddmning med sin egen och
provade uppgifter som 6verklagandendmnden inte hade tagit stéllning till.

36. NLC har genmiailt att regel 37 i genomfoérandeforordningen och domen i det ovannimnda malet
Edwin mot harmoniseringsbyran uteslutande avser den bevisborda som &vilar sokanden och att det
dér inte hanvisas vare sig till svaranden eller till harmoniseringsbyran.

37. Vidare har NLC gjort gillande att det ankommer pa harmoniseringsbyran att gora en riktig
tillampning av nationell rédtt och att pa eget initiativ inhdmta upplysningar om den nationella rétten
ndr detta dr nodvindigt for att bedoma huruvida villkoren for att tillimpa en grund for
ogiltigforklaring &r uppfyllda.

38. NLC har tillagt att overklagandendmnden inte inskrankte sig till att gora en bedomning av
sakforhallandena utan faktiskt meddelade ett rittsligt beslut. En tolkning av artikel 76.1 i forordning
nr 207/2009 som innebar att dverklagandendmnden uteslutande far prova de av sokanden aberopade
relativa registreringshindren skulle strida mot tillimpningen av de grundldggande réttsliga principer
som det aligger harmoniseringsbyran att beakta, nagot som det erinras om i skdl 13 och artikel 83 i
ndmnda forordning.

39. Avslutningsvis har NLC pépekat att orsaken till det fel som 6verklagandendmnden begick var en
felaktig tolkning av artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen, tva artiklar som ndmnden
hade uppmairksammats pa, och att fraigan om bevisvirdet av avtalet fran 1986 togs upp bade i
namnden och i tribunalen. Aven om man antar att tribunalen begick ett fel genom att ta upp
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artikel 2704 i den italienska civillagen och dartill horande rittspraxis till diskussion, paverkade detta
fel enligt NLC inte resultatet av tribunalens beddmning, varfor dverklagandet bor ldimnas utan bifall. '°

2. Min bedémning

a) Inledande synpunkter

40. Den forsta grunden for 6verklagandet, inom ramen for vilken harmoniseringsbyran har kritiserat
tribunalen for att ha dndrat foremélet for tvisten genom att basera sin dom péa bestammelser och
rattspraxis som inte hade anforts av parterna, avser uteslutande asidosdttande av artikel 76.1 i
forordning nr 207/2009 och regel 37 i genomforandeférordningen.

41. Denna grund é&r visserligen ny i sa matto att den har anforts for forsta gangen infér domstolen,
men den forefaller mig dnda kunna tas upp till sakprovning, eftersom den uppkom genom domskélen
till den 6verklagade domen och kunde saledes definitionsmaéssigt inte ha anforts tidigare.

42. Déaremot kan man ifragasdtta dess relevans.

43. De bada bestimmelser som ligger till grund for kritiken mot tribunalen avser uteslutande
forfarandet vid harmoniseringsbyran. Den forsta av dem anger harmoniseringsbyrans roll nar det
giller dess bedomning av de faktiska omstédndigheterna, och den andra innehaller en upprékning av de
uppgifter som ska finnas med i en ansokan till harmoniseringsbyran om hévning eller ogiltigférklaring
av ett gemenskapsvarumarke.

44. Ingen av dessa bestimmelser ror siledes forfarandet i domstol, och de dr inte tillampliga pa
tribunalen.

45. Daremot har harmoniseringsbyran inte dberopat nagot &sidosédttande av artikel 21 i stadgan for
Europeiska unionens domstol eller av artiklarna 44.1, 48.2 eller 135.4 i tribunalens rattegangsregler.

46. Eftersom de bestimmelser som uppges ha asidosatts inte ar direkt tillimpliga pa det forfarande
som anvidnds ndr tribunalen provar talan mot beslut av 6verklagandendmnderna, och eftersom dessa
bestimmelser inte heller i sig medfor nagon skyldighet for tribunalen att uteslutande beakta de
uppgifter om nationell riatt som har lagts fram for harmoniseringsbyran av den som har ansokt om
ogiltigforklaring, skulle den grund for overklagandet som avser tribunalens asidosdttande av dessa
bestimmelser kunna betraktas som verkningslos.

47. Det dr emellertid logiskt att de principer som f6ljer av ndmnda bestimmelser ska tillimpas dven pa
forfarandet vid tribunalen, i den man som foremalet for tvisten vid overklagandendmnden ar detsamma
som foremalet for tvisten vid tribunalen. "

48. Darfor finns det ocksé skél att gora en mer ingadende provning av huruvida det finns fog for denna
grund for overklagandet.

16 — NLC har hirvid hinvisat till dom av den 30 september 2003 i mal C-94/02 P, Biret och Cie mot radet (REG 2003, s. I-10565), punkt 63.

17 — Se, for ett liknande resonemang, punkt 54 i generaladvokaten Kokotts forslag till avgorande i det ovanndmnda malet Edwin mot
harmoniseringsbyran.
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b) Den stillning som nationell rétt har i tvister om gemenskapsvarumirken och de uppgifter som
ankommer pa unionsdomstolen och harmoniseringsbyréns enheter

i) Tribunalens rattspraxis

49. Den l6sning som tribunalen valde i den oOverklagade domen savitt avser den nationella réttens
stillning och harmoniseringsbyrans roll ligger vél i linje med tribunalens rattspraxis.

50. Generellt sett har tribunalen betraktat nationell ritt som en faktisk omstindighet som det
ankommer pa den invdndande parten eller den part som har ansokt om ogiltigforklaring att styrka.
Tribunalen har emellertid nyanserat denna princip i védsentlig grad genom att aldgga
harmoniseringsbyran en skyldighet att pa eget initiativ inhdmta upplysningar om den nationella rétten
nir denna utgér ett notoriskt faktum. I ett flertal domar har tribunalen slagit fast att
harmoniseringsbyran, pa eget initiativ och pa det sitt som forefaller ldmpligt, ska inhdmta
upplysningar om den nationella réitten i den berdrda medlemsstaten om saddana upplysningar é&r
nodvindiga for att bedéoma huruvida villkoren for att tillimpa ett registreringshinder eller en grund
for ogiltigforklaring &r uppfyllda och sérskilt for att bedoma huruvida de aberopade faktiska
omstindigheterna ér relevanta eller vilket bevisvirde den férebringade bevisningen har.' Tribunalen
anser namligen att det forhallandet att de faktiska omstdndigheter som kan ligga till grund for
harmoniseringsbyrans bedémning dr begrinsade, inte utesluter att harmoniseringsbyran utéver de
sakforhallanden som parterna i invindnings- eller ogiltighetsforfarandet uttryckligen har &beropat,
ocksa kan beakta notoriska fakta, det vill sdga fakta som alla kan kénna till eller som det gar att fa
kiannedom om med hjilp av allmént tillgéingliga kallor."

51. Aven foér detta undantag finns det emellertid en begrinsning, eftersom tribunalen har inskrinkt
skyldigheten att pa eget initiativ inhdmta upplysningar om nationell ratt till det fall dér
“harmoniseringsbyran redan forfogar 6ver vissa uppgifter om den nationella rétten, antingen i form av

pastaenden om dess innehall eller i form av omstidndigheter som har anforts under forfarandets gang

och pastatts ha bevisvirde”.”

52. Tribunalen anser att "for unionsinstitutionerna galler i princip att faststdllande och tolkning av
nationell ratt utgor en del av, i den man dessa atgérder ar nodvéindiga for institutionernas verksambhet,
faststéllandet av de faktiska omstdndigheterna och inte av rittstillimpningen[, som] ... ndmligen enbart
[avser] tillimpning av unionsritten.”*"

53. Dessutom har tribunalen slagit fast att det ankommer pa den part som aberopar en dldre réttighet

“att vid harmoniseringsbyran styrka inte bara att en sadan rittighet foljer av nationell lagstiftning, utan

ocksé sjilva innehallet i lagstiftningen”.*

18 — Forstainstansréttens dom av den 20 april 2005 i mal T-318/03, Atomic Austria mot harmoniseringsbyran - Fabricas Agrupadas de Muiecas
de Onil (ATOMIC BLITZ) (REG 2005, s. I1I-1319), punkt 35, och av den 16 december 2008 i de forenade malen T-225/06, T-255/06,
T-257/06 och T-309/06, Budéjovicky Budvar mot harmoniseringsbyran - Anheuser-Busch (BUD) (REG 2008, s. II-3555), punkt 96, samt
tribunalens dom av den 9 december 2010 i mal T-303/08, Tresplain Investments mot harmoniseringsbyran — Hoo Hing (Golden Elephant
Brand) (REU 2010, s. II-5659), punkt 67, och av den 20 mars 2013 i mal T-571/11, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Chez Gerard
(CLUB GOURMET), punkt 39.

19 — Domen i det ovanndmnda malet Atomic Austria mot harmoniseringsbyran — Fabricas Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ),
punkt 35, domen i de ovanndmnda férenade malen Budéjovicky Budvar mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch (BUD), punkt 96, och
domen i det ovanndmnda malet Tresplain Investments mot harmoniseringsbyran — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), punkt 67.

20 — Domen i det ovanndmnda malet El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Chez Gerard (CLUB GOURMET), punkt 41.

21 — Ibidem, punkt 35.

22 — Tribunalens dom av den 7 maj 2013 i mél T-579/10, macros consult mot harmoniseringsbyrdan — MIP Metro (makro), punkt 62. Den domen
avsag visserligen en ans6kan om hévning av ett gemenskapsvarumirke, ingiven av innehavaren av en sadan aldre rattighet som avses i
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009, men tribunalens 16sning forefaller mig vara analogt tillimplig pa ett fall dir en nationell rattighet
aberopas med stod av artikel 53.2 i den forordningen (se, for ett motsvarande omvéint resonemang, punkt 60 i nimnda dom).
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54. Tribunalens réttspraxis ar emellertid inte helt entydig, eftersom det i vissa domar forefaller som om
den nationella ritten inte tas upp inom ramen for bedomning eller tolkning av faktiska omstandigheter
utan snarare inom ramen for tolkning av en réttsregel.

55. For att sla fast innehéllet i nationell rétt har tribunalen exempelvis — pa samma sitt som for vilken
rattsregel som helst — bedomt inte endast den tillimpliga lagstiftningens lydelse utan &ven dess
tolkning i rattspraxis och de stindpunkter som har uttryckts i doktrinen.” I dom av den
14 september 2011 i mal T-485/07, Olive Line International mot harmoniseringsbyran — Knopf
(O-live),** fann tribunalen, "mot bakgrund av den stora likheten mellan de béda normer”® som
utgjordes av en artikel i den spanska varumérkeslagen och en artikel i forordning nr 40/94, att det

fanns skil att tolka den forstndmnda artikeln ”i ljuset av gemenskapsdomstolarnas rittspraxis”.*

56. Trots dessa karakteristiska utslag av svarigheten att betrakta nationell riatt som en ren
sakomstandighet, konstaterar jag att tribunalen i princip élagger harmoniseringsbyrédn en skyldighet att
pa eget initiativ inhdmta upplysningar om nationell ritt nér denna &r att betrakta som ett notoriskt
faktum och att tribunalen dessutom anser sig ha en skyldighet ”att kontrollera huruvida
overklagandenimnden [har gjort] en riktig tolkning av relevant [nationell] ratt”.”

57. Det ska darfor slas fast huruvida dessa bada skyldigheter ar motiverade och huruvida det finns ett
nodvandigt och logiskt samband mellan dem i sa matto att en skyldighet att gora en riktig tolkning av
relevant nationell ritt medfor en skyldighet att pa eget initiativ inhdmta upplysningar om denna rétt.

58. For att kunna besvara dessa fragor maste jag se nirmare pa de tillimpliga bestimmelserna och pa
fragan om tillimpningsomradet for domen i det ovanndmnda mélet Edwin mot harmoniseringsbyran.

ii) De tillampliga bestimmelserna

59. Till stod for den forsta grunden for overklagandet har harmoniseringsbyran utifran de tillimpliga
bestimmelserna dragit slutsatsen att den nationella ritten ska betraktas som en ren sakomstédndighet
och att bevisbordan dérfor avilar den part som hénvisar till nationell rétt, samt att tribunalen av det
skilet inte pa eget initiativ far beakta bestimmelser i nationell lagstiftning som parterna inte har
héanvisat till.

60. Denna slutsats bygger pa en diskutabel tolkning av texterna.

61. Dels gar det inte att utifran regel 37 i genomfoérandeférordningen dra slutsatsen att nationell ratt
ska betraktas som en ren sakomstindighet som det ankommer pa parterna att styrka, dels kan det
inte fornekas att artikel 53.2 i forordning nr 207/2009 ger den nationella ritten ett visst matt av
“tillamplig ratt” i unionens réttsordning.

— Den nationella rittens status i forfarandet enligt regel 37 i genomforandeférordningen

62. Det finns goda skal att betvivla att det utifran regel 37 b iii i genomforandeférordningen skulle vara
mojligt att dra slutsatsen att nationell rdtt ska betraktas som en sakomstindighet som
harmoniseringsbyran inte pa eget initiativ far inhdmta upplysningar om.

23 — Se, bland annat, forstainstansrittens dom av den 14 maj 2009 i mal T-165/06, Fiorucci mot harmoniseringsbyrén - Edwin (ELIO FIORUCCI)
(REG 2009, s. 1I-1375), punkterna 42—61, och tribunalens dom av den 14 april 2011 i mal T-466/08, Lancome mot harmoniseringsbyran —
Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS) (REU 2011, s. II-1831), punkterna 33-39.

24 — REU 2011, s. 11-280.

25 — Punkt 57; min kursivering.

26 — Ibidem.

27 — Punkt 24 i den 6verklagade domen.
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63. En bokstavlig tolkning av denna bestimmelse foranleder inte den slutsatsen.

64. Regel 37 b iii i genomforandeforordningen, enligt vilken en innehavare av en dldre réttighet som
ansoker om ogiltigférklaring av ett yngre gemenskapsvarumairke ska lagga fram och styrka uppgifter
som visar att han &dr innehavare av ndmnda dldre réttighet enligt tillaimplig nationell lagstiftning, anger
inte helt och hallet vilken rittslig ordning som ska vara tillimplig pa nationell ritt, eftersom det endast
ar med avseende pa faststillandet av sokandens roll som nationell riatt underkastas den processuella
behandling som normalt forbehalls bevisfragor. Sokandens skyldighet att ldgga fram bevisning skulle
pa intet sitt tommas pa sitt innehdll om unionsdomstolen tillerkindes friheten att inhdamta
upplysningar utover den av sokanden framlagda bevisningen i syfte att kunna tillimpa den losning
som enligt unionsdomstolens bedomning motsvarar den losning som skulle ha valts enligt nationell
ratt. Under alla omstidndigheter skulle asidosédttande av denna skyldighet dven dd medfora, med stod
av regel 39.3 i genomforandeforordningen, att den aktuella ansokan inte kan tas upp till sakprovning.

65. Pa ett mer allmint plan kan det forvisso inte fornekas att det finns ett samband mellan bevisbordan
avseende nationell rdtt och unionsdomstolens befogenheter att pa eget initiativ utreda innehéllet i
nationell rédtt. Att den part som héanvisar till nationell ritt ocksad har bevisbordan nir det giller att
styrka denna utesluter emellertid inte nddvéindigtvis att domstolen kan ha vissa befogenheter att
kontrollera den nationella réttens innehall, betydelse eller tillimpningsomrade.

66. En systematisk tolkning av regel 37 b iii i genomforandeférordningen visar ocksa att
unionslagstiftaren inte avsag att lata ogiltighets- eller invindningsférfarandet vara rent ackusatoriskt
till sin natur, nagot som skulle gora domstolen till en ren skiljedomare och ge parterna hela makten
over processen. De utredningsbefogenheter som tillerkdnns bade harmoniseringsbyran och tribunalen
aterspeglar tvirtom en mer balanserad uppfattning om de olika aktorernas roll i samtliga forfaranden,
inbegripet forfaranden inter partes. 1 artikel 78.1 i forordning nr 207/2009 och regel 57.1 i
genomforandeférordningen aterfinns nédmligen en icke uttommande forteckning Over atgdrder for
bevisupptagning som harmoniseringsbyrédn kan besluta om.”® Den mgjlighet som behériga enheter vid
harmoniseringsbyran darmed ges att besluta om étgirder for bevisupptagning visar att framlaggandet
av bevisning i tvister om gemenskapsvarumirken inte domineras av ndgon neutralitets- eller
passivitetsprincip. Som tribunalen ocksa har medgett, far harmoniseringsbyran bland annat uppmana
parterna att inkomma med upplysningar om innehéllet i den nationella rétten.”

67. Pastaendet att regel 37 i genomforandeforordningen skulle aterspegla en princip med inneboérden
att nationell rétt ska betraktas som en ren bevisfraga forefaller mig vara en Overtolkning av en
bestimmelse som i sjilva verket inskranker sig till att alagga sokanden att lagga fram och styrka
uppgifter om den nationella riatt som han aberopar savitt avser skyddet for hans réttighet, utan att det
ddrmed utesluts att harmoniseringsbyran far ta egna initiativ.

— Beaktandet av nationell rétt enligt artikel 53.2 i forordning nr 207/2009

68. Det finns ett stort antal unionsrittsliga bestimmelser dar det hanvisas till nationell ritt och denna
dérvid ges olika funktioner. Férutom dessa situationer finns det ett flertal mojligheter att vicka talan
dédr unionsdomstolarna kan bli tvungna att beakta nationell ritt.

28 — Det ror sig om horande av parter, inhdmtande av upplysningar, foreteende av handlingar och bevis, horande av vittnen,
sakkunnigutlitanden, beedigat eller intygat skriftligt utlitande eller annat skriftligt utlitande som har liknande rittsverkan enligt
lagstiftningen i den medlemsstat dar utlatandet upprittades samt inspektion.

29 — Domen i det ovannimnda malet Atomic Austria mot harmoniseringsbyran — Fabricas Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ),
punkt 36.
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69. De forsok som har gjorts att uppritta oversikter over den nationella réttens olika funktioner i
unionens rittsordning® visar hur svirt det ar att gora en tydlig juridisk klassificering av de
hianvisningar i forordning nr 207/2009 som avser invindning mot registrering av ett
gemenskapsvarumaérke eller ansokan om ogiltigforklaring av ett sadant varumairke. Vissa forfattare
anser att det endast ror sig om ett "beaktande av nationell ritt”*" medan andra, som hévdar att
unionsdomstolen befinner sig i en liknande situation nir den avgor tvister om gemenskapsvarumérken
som nir den avgor tvister med stod av skiljedomsklausuler, dr av asikten att dessa hénvisningar ger
tribunalen behorighet att ”direkt tillimpa och tolka” en medlemsstats inhemska rittsregler.*

70. Under alla omsténdigheter star det klart att artikel 53.2 i forordning nr 207/2009 mahénda inte ger
nationell rétt karaktiren av unionsritt, men den tvingar atminstone unionsinstitutionerna att i
samband med en ansokan om ogiltigforklaring av ett gemenskapsvarumérke med hénvisning till en
dldre rattighet som ar skyddad enligt en nationell rittsregel, faststélla och tolka den réttsregeln.

71. I en saddan situation som den aktuella ankommer det p& harmoniseringsbyran att inom ramen for
ogiltighetsforfarandet bedoma huruvida villkoren for att tillimpa den aberopade ogiltighetsgrunden ar
uppfyllda. Om denna grund innebdr att det ska finnas en édldre réttighet som &r skyddad enligt
nationell ritt, kan unionsinstitutionerna enligt min uppfattning inte inskrdnka sig till att prova
bevisvirdet av och tillimpningsomradet for den bevisning som har lagts fram. Det kan ndamligen dven
bli nodvéndigt att tolka och tillimpa denna rétt, nagot som det aktuella fallet ar ett synnerligen tydligt
exempel pa. Bestridandet av bevisvirdet av avtalet fran 1986, som lades fram av Mediatek Italia i form
av en fotokopia, medférde att harmoniseringsbyran, o6verklagandendmnden och tribunalen blev
tvungna att tolka och tillimpa de bevisregler som anfordes. Kontrollen av att den aberopade é&ldre
rattigheten ar faststdlld och styrkt i enlighet med tillimplig nationell lagstiftning dr en inledande fraga
som maste vara avklarad innan det dr mdgjligt att tillampa den unionsrittsliga bestimmelse som gor ett
gemenskapsvarumairke ogiltigt. Aven om principen jura novit curia inte giller for nationell ritt, som
unionsdomstolen inte anses kdnna till, och d&ven om innehallet i nationell rétt processuellt behandlas
som en omstdndighet som det aligger parterna att aberopa och styrka, kan det inte undvikas att den
nationella ritten, med utgangspunkt fran den som har att tillimpa denna ritt, fyller samma funktion i
det intellektuella resonemang som ska leda fram till ett avgorande av tvisten som varje annan
rittsregel, oavsett ursprung.

72. Av dessa skal anser jag att artikel 53.2 i forordning nr 207/2009 ger den nationella ritten ett visst
matt av tillimplig rétt i unionens rattsordning och att detta gér det omojligt att uteslutande betrakta
den nationella riatten som en ren bevisfraga.

73. Denna slutsats far stod i de konstateranden som gjorts i domen i det ovannidmnda malet Edwin
mot harmoniseringsbyran.

30 — Se, bland annat, Rodriguez Iglesias, G. C., "Le droit interne devant le juge international et communautaire”, Du droit international au droit
de lintégration, Liber amicorum Pierre Pescatore, Nomos, Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, s. 583, Chanteloup, H., "La prise en
considération du droit national par le juge communautaire: contribution a la comparaison des méthodes et solutions du droit
communautaire et du droit international privé”, Revue critique de droit international privé, 2007, s. 539, punkterna 38-48 i
generaladvokaten Jadskinens forslag till avgérande i de forenade malen C-106/09 P och C-107/09 P, kommissionen och Spanien mot
Government of Gibraltar och Forenade kungariket, ddr domstolen meddelade dom den 15 november 2011 (REU 2011, s. I-11113), och
punkterna 66-76 i generaladvokaten Mengozzis forslag till avgorande i mal C-401/09 P, Evropaiki Dynamiki mot ECB, dir domstolen
meddelade dom den 9 juni 2011 (REU 2011, s. I-4911).

31 — Se, for ett liknande resonemang, Chanteloup, H., op. cit., som framhaller att “mekanismen for beaktande resulterar i att en bestimmelse
omvandlas till en rattslig omstandighet som i sin tur omvandlas till en sakomstandighet som kan bli féremaél for den bestimmelse som ska
tillampas” (punkt 14). Denna omvandling av nationell rdtt till sakomstédndighet ar enligt Chanteloup &n mer idgonfallande i unionsritten &n
i den internationella privatritten, pa grund av den princip om autonom tolkning av unionsritten som féranleder unionsdomstolen att
“oftast avsta fran mojligheten att soka skydd bakom nationella kvalificeringar” (idem).

32 — Se punkt 42 i generaladvokaten Jadskinens forslag till avgorande i de ovanndmnda forenade malen kommissionen och Spanien mot
Government of Gibraltar och Férenade kungariket.
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iii) Tillimpningsomradet for domen i malet Edwin mot harmoniseringsbyran

74. Domen i det ovanndmnda malet Edwin mot harmoniseringsbyran ger viktiga delar av svaret pa
fragan om rollférdelningen mellan sokanden, de behoriga enheterna vid harmoniseringsbyran,
tribunalen och domstolen.

75. For det forsta drog domstolen utifran regel 37 i genomforandeforordningen slutsatsen att den part
som ansOker om ogiltigforklaring av ett gemenskapsvarumirke med hénvisning till en édldre rattighet
som &r skyddad enligt en nationell réttsregel ar skyldig att lamna information till harmoniseringsbyran
som visar den regelns innehall.

76. For det andra alade domstolen de behoriga enheterna vid harmoniseringsbyran att "bedéma
rittsverkan och riackvidden av den information som sokanden gett in for att visa innehallet i nimnda
nationella rittsregel.”*

77. For det tredje fann domstolen att tribunalen var behorig att gora “en fullstindig
lagenlighetsprévning av harmoniseringsbyrans bedémning av den information som sokanden gett in
for att visa innehéllet i den nationella lagstiftning som aberopats till skydd for sokandens é&ldre
rittighet.”*

78. For det fjarde slog domstolen fast hur omfattande dess egen provning ska vara genom att dela upp
denna i tre steg avseende den positiva réttens ordalydelse, dess innehall respektive dess rackvidd. Savitt
avser “ordalydelsen i de aktuella nationella bestimmelserna eller i den nationella réttspraxis eller
doktrin som rér dessa bestimmelser”® ska domstolen kontrollera att det inte har skett ndgon
missuppfattning, medan det savitt avser innehallet i dessa rattskéllor och deras inbordes betydelse ska
goras en kontroll med avseende pa forekomsten av eventuella uppenbart oriktiga bedomningar.

79. Min tolkning av denna dom skiljer sig i forhallandevis hog grad fran harmoniseringsbyrans
tolkning. Enligt harmoniseringsbyrdn framgar det ndmligen av domen att nationell rétt ar en
bevisfraga, medan jag ddremot inte anser att domstolen lutade mer at att det skulle vara en bevisfraga
an at att det skulle vara en rattsfraga.

80. Till att borja med ska det noteras att domstolen avholl sig fran att inta nagon standpunkt i fraga
om kvalificeringen av den ”information” som sokanden ska ge in for att visa innehéllet i nationell ratt.
Domstolen avstod ndamligen fran att beteckna denna information som “sakomstdndigheter”, och genom
att faststdlla att tribunalen ska "beddma réttsverkan och rackvidden av den information som sdkanden
gett in” preciserade domstolen tillimpningsomradet for den prévning som de behoriga enheterna vid
harmoniseringsbyran ska gora av den ingivna informationen, och anvidnde dessutom ett nytt uttryck
som skiljer sig fran det som brukar anvdndas pa tal om provning av sakomsténdigheter.

81. Som grund for den "fullstindiga lagenlighetsprévning” som tribunalen ska goéra angav domstolen
vidare artikel 63.2 i férordning nr 40/94 (nu artikel 65.2 i forordning nr 207/2009), enligt vilken
overklagande av beslut av harmoniseringsbyrans o6verklagandendmnder “far grundas pa bristande
behorighet, asidosittande av vidsentliga formforeskrifter, asidosdttande av fordraget, av denna

forordning eller av ndgon rdttsregel som géller deras tillimpning eller rérande maktmissbruk”.*

33 — Punkt 51.
34 — Punkt 52.
35 — Punkt 53.
36 — Min kursivering.
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Domstolen hénvisade uttryckligen till generaladvokaten Kokotts forslag till avgorande, dér denne gav
uttryck for &sikten att uttrycket “ndgon réttsregel som giller ... tillimpning[en] [av forordning
nr 207/2009]” ar s& allmant hallet att det omfattar inte endast unionsriatten utan dven sddan nationell
ritt som ér dgnad att vara tillimplig inom ramen fér genomforandet av den férordningen.*

82. Domstolen hade i stéllet kunnat motivera denna provning med hénvisning till tribunalens
behorighet att agera i fall diar sakomstédndigheter har bedomts pa ett felaktigt satt. Domstolen har
namligen vid upprepade tillfillen slagit fast att tribunalen vid sin lagenlighetsprévning av beslut som
meddelas av  harmoniseringsbyréans overklagandenamnder far ~ undersoka  huruvida
overklagandendmnden har gjort en riktig rattslig kvalificering av omstédndigheterna i tvisten eller
"huruvida overklagandendmnden gjort en felaktig bedomning av de faktiska omstdndigheter som var
foremal fo6r prévning”.*

83. Om domstolen verkligen hade betraktat nationell rdtt som en ren sakomstindighet, vore det
saledes logiskt att den skulle ha motiverat tribunalens provning med hanvisning till dess behorighet
att agera i samband med oriktig bedomning av sakomsténdigheter.

84. Avslutningsvis kan det papekas att domstolen, genom att ange att det ska provas huruvida det
foreligger fall av uppenbart oriktig bedomning, har slagit fast att dess provning av 6verklaganden inte
endast ska avse missuppfattning av uppgifter som har lagts fram for tribunalen.® Det ar férvisso inte
latt att avgora hur langtgdende denna aspekt av domstolens lagenlighetsprovning kan ténkas bli, men
det skulle kunna vara rimligt att forutsétta att den préovning som avser missuppfattning och den som
avser uppenbart oriktig bedomning kan komma att skilja sig at inte endast genom sin intensitet, vilket
ar att forvanta, utan dven genom sitt foremal: den forstndmnda torde komma att avse sjdlva innehallet i
den nationella ritten medan den sistnamnda kan komma att avse tolkning och bedémning av denna
ratt.

85. Under alla omstindigheter ar det mojligt att ur den tillimpliga lagstiftningens ordalydelse och anda
liksom domstolens tolkning dérav hamta tva vésentliga upplysningar, den ena avseende den nationella
rattens stédllning och den andra avseende unionsdomstolens uppgifter.

86. Till att borja med kan nationell ritt, trots att den som ansoker om ogiltigforklaring &r skyldig att
ligga fram och styrka information om den, inte betraktas som en ren sakomstidndighet. Den
hanvisning till nationell rdtt som gors i forordning nr 207/2009 goér den ndmligen i viss man till
tillamplig rétt, som pa sitt och vis ingar i unionens regelverk i sd matto att den kan bli féremal for en
fullstdndig lagenlighetsprovning fran tribunalens sida.

87. For det andra regleras inte de uppgifter som aligger harmoniseringsbyrans behoriga enheter och
unionsdomstolen vid provningen av fragor som ror tillimpningen av nationell rdtt av nagon
neutralitetsprincip som tvingar dem att spela en helt passiv roll och frantar dem alla befogenheter att
kontrollera innehéllet i den nationella ratt som har aberopats.

88. Det dr mot bakgrund av dessa tva utgdngspunkter som domstolen ska bedoma om tribunalen pa
eget initiativ ska kontrollera tillaimplig nationell ritt.

37 — Se punkterna 61-67 i forslaget till avgorande.

38 — Se dom av den 18 oktober 2012 i de forenade malen C-101/11 P och C-102/11 P, Neuman m.fl. mot José Manuel Baena, punkt 39 och dar
angiven rattspraxis.

39 — Se Coutron, L., "De lirruption du droit national dans le cadre du pourvoi’, Revue trimestrielle de droit européen, 2012, s. 170, som
framhaller att ”"de upprepade hénvisningarna till prévning av huruvida det foreligger uppenbara fel snarast ger anledning att péa
6verklagandestadiet uppfatta nationell ritt som en bevisfraga”.
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iv) Kontrollen pa eget initiativ av tillimplig nationell ratt

89. Jag anser att tribunalen, for att kunna utféra den fullstindiga lagenlighetsprévning som det aligger
den att gora, maste kunna finna ett sétt att avgora tvisten som ar forenligt med den positiva nationella
ritten, och att tribunalen for detta dndamél maste kunna inhdmta, vid behov pa eget initiativ,
upplysningar om innehall, tillimpningsvillkor och tillimpningsomridde for de nationella réttsregler
som parterna har anfort till stod for sina yrkanden.

90. Det finns tre argument som talar for denna l9sning.

91. Det forsta argumentet har samband med den dndamaélsenliga verkan av foérordning nr 207/2009.
Enligt min uppfattning riskerar det syfte avseende skydd av gemenskapsvarumirken som efterstrivas
genom den forordningen att undergravas om det dr mojligt att fa ett varumarke ogiltigférklarat med
hénvisning till en &ldre rattighet som skyddas genom nationell lag utan att vare sig de behoriga
enheterna vid harmoniseringsbyran eller tribunalen far undersoka hur den fraga som de har att prova
skulle ha 16sts enligt den positiva nationella réitten. En oriktig beddmning av denna ratt skulle
namligen obestridligen kunna resultera i att en &ldre réttighet befinns foreligga trots att den inte gor
det och att en ansokan om ogiltigférklaring darfor bifalls.

92. Det andra argumentet har samband med de krav som f6ljer av principen om ett effektivt
domstolsskydd. Alla beslut av behoériga enheter vid harmoniseringsbyran som medf6r att innehavaren
av ett gemenskapsvarumirke frantas sin réttighet maste kunna bli foremal for en domstolsprévning
som dr avsedd att garantera att denna rattighet skyddas pa ett verkningsfullt sétt. Enligt min
bedomning innebdr &ven detta att det behdvs befogenheter att pa eget initiativ kontrollera huruvida
villkoren for att tillimpa den anférda nationella rattsregeln dr uppfyllda. Domstolsprovningen skulle
tommas pa sitt innehall om unionsdomstolen var tvungen att inskrdnka sig till att granska de
handlingar som sokanden hade ingett, och det skulle uppstd en risk for oriktig tillimpning eller
tolkning av de tillimpliga reglerna.

93. Det tredje argumentet har samband med den roll som harmoniseringsbyrans behoriga enheter
spelar i tvister om gemenskapsvarumérken. Det ror sig pa intet sitt om en uteslutande administrativ
roll, utan dessa enheter har en funktion som i hog grad paminner om en domstols och som kan
jamstdllas med funktionen hos en nationell domstol som provar ett genkdromal i ett mal om
varumadrkesintrang. Artikel 100.2 i forordning nr 207/2009 innebdr dessutom att deras beslut kan
vinna laga kraft. Darfor forefaller det inte logiskt att omfattningen av den provning som gors av
tillampningen och tolkningen av den nationella ritten skulle skilja sig vasentligt beroende pa huruvida
en ansOkan om ogiltigforklaring gors genom huvudkiromal vid harmoniseringsbyréan eller genom
genkdromal i nationell domstol.

94. Det ska framhallas att befogenheterna att pa eget initiativ inhdmta upplysningar om relevant
nationell ritt pa intet sitt dr avsedda att kompensera sokandens eventuella bristfilliga fullgérande av
sin skyldighet att visa innehéllet i den nationella rétten. I stdllet ror det sig om att ge
unionsdomstolen mgojlighet att kontrollera huruvida den nationella riatt som har dberopats och anforts
som bevis verkligen ar relevant. Ett forbud mot att gora en verklig kontroll skulle i slutindan resultera i
att harmoniseringsbyrans behoriga enheter forvandlades till rena kanslier med ansvar for att registrera
de nationella réttigheter som sokandena upplyste dem om.

95. Jag anser darfor att tribunalen var i sin fulla rdtt att, genom att pa eget initiativ inhdmta
upplysningar om innehéllet i den relevanta italienska ritten, kontrollera huruvida

overklagandendmnden hade anvént en riktig tolkning av den rétten.

96. Diaremot anser jag att motiveringen till denna kontrollskyldighet inte star att finna i begreppet
notoriskt faktum.
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97. Till att borja med kan den nationella ritten inte anses utgora en sakomstandighet.

98. Vidare, och framfor allt, ger tillimpningen av begreppet notoriskt faktum upphov till en betydande
rattsosdkerhet och kan skapa godtycke. Harvid betvivlar jag starkt att de — komplicerade — principer i
italiensk ratt som reglerar styrkandet av privata handlingars dkthet ar tillgangliga for alla och verkligen
kan anses utgora "notoriska fakta”.

99. Som jag har framhallit ovan, anser jag att skyldigheten att gora kontroller pa eget initiativ i stéllet
kan motiveras med hénvisning till behovet av att garantera den @ndamalsenliga verkan av férordning
nr 207/2009 och till de krav som har samband med ett effektivt domstolsskydd.

100. Tillaggas ska att det méste finnas grinser fér denna skyldighet. Som tribunalen har funnit,* ar
skyldigheten endast tillamplig ndr harmoniseringsbyran redan forfogar dver vissa uppgifter om den
nationella ritten. Dessutom far kontrollen inte medfora att foremélet for tvisten dndras genom
inforande av nya sakomstindigheter, utan den ska endast innebdra att de anférda nationella
rattsreglernas innehall, tillimpningsvillkor och tillampningsomrade verifieras.

101. Detta fortydligande dr dgnat att atminstone delvis bemota den invdndning av praktisk natur som
harmoniseringsbyran har gjort med hanvisning till att det i praktiken &r omdjligt att ha kunskap om
den tillampliga ratten. Det &r inte fraga om att harmoniseringsbyrans behoriga enheter ska sitta sig i
parternas stéille nidr det giller framliggande av bevis. Dessa enheters skyldighet att inhdmta
upplysningar ar mer begriansad: det handlar uteslutande om att kontrollera huruvida de uppgifter som
sokanden har lagt fram rérande innehallet i den nationella ratten och rickvidden av det skydd som
denna ger 6verensstimmer med verkligheten.

102. Aven om de svdrigheter som harmoniseringsbyran kan stillas infér nir det giller att inhimta
upplysningar om innehallet i nationell rétt inte ska forringas, forefaller det mig dnda som om
byran — som ju har tillgéng till utredningsresurser — med tanke pa informationsmediernas utveckling
har goda forutsattningar att kontrollera riktigheten i det som sokanden har anfort om det skydd som
nationell ratt innebdr.

103. Mot bakgrund av det ovan anforda anser jag att harmoniseringsbyrans overklagande inte kan
vinna bifall savitt avser den forsta grunden.

B — Den andra grunden: dsidosdttande av harmoniseringsbyrdns rdtt att yttra sig

1. Parternas argument

104. Enligt harmoniseringsbyran finns det en allmén unionsrittslig princip som innebdr att de
personer som ett beslut av en offentlig myndighet ar riktat till ska ges tillfille att pa ett
dandamaélsenligt sitt framfora sina synpunkter, om beslutet mérkbart péverkar deras intressen.

105. Hérvid har harmoniseringsbyran gjort géllande att den i det aktuella fallet inte har haft mojlighet
att pa ett déndamalsenligt siatt framfora sina synpunkter pd domen av den 14 juni 2007, som inte
aberopades av parterna under det administrativa forfarandet och darmed inte ingick i foremalet for
tvisten vid overklagandendmnden, samt att tribunalens resonemang och slutsats skulle ha blivit
annorlunda om harmoniseringsbyran hade haft denna mojlighet.

40 — Domen i det ovanndmnda miélet El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Chez Gerard (CLUB GOURMET), punkt 41.

41 — Harmoniseringsbyran har hénvisat till forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot
harmoniseringsbyran (EUROCOOL) (REG 2002, s. II-683), punkt 21, och av den 15 september 2005 i mal T-320/03, Citicorp mot
harmoniseringsbyran (LIVE RICHLY) (REG 2005, s. 11-3411), punkt 22.
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106. Hérav har harmoniseringsbyran dragit slutsatsen att tribunalen asidosatte dess ritt att yttra sig.

107. NLC har genmélt att den réttsfraga for vilken réttspraxis fran Corte suprema di cassazione var
relevant faktiskt togs upp under den muntliga forhandlingen, eftersom tribunalen genom skrivelse av
den 7 februari 2012 med stod av artikel 64 i sina rattegangsregler anmodade harmoniseringsbyran att
besvara fragor om tillimpningsomradet for artikel 2704 i den italienska civillagen. Enligt NLC har
harmoniseringsbyran saledes haft mojlighet att yttra sig i denna fraga, saval skriftligen som under
forhandlingen, och NLC har i samband med detta gjort gillande att det inte dr mojligt att hévda att
ritten till forsvar asidosétts varje gang som det i ett domstolsavgorande hénvisas till ett tidigare
avgorande som parterna inte i forvdg har underrdttats om sdsom relevant eller potentiellt relevant
tidigare avgorande.

108. NLC har tillagt att om tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning genom att inte ge
harmoniseringsbyran mojlighet att framféra sina synpunkter pa réttspraxis, har denna felaktiga
rattstillampning under alla omsténdigheter inte haft ndgon inverkan pa malets utgang.

2. Min bedémning

109. Tribunalen ska forvisso, som jag har framhallit, inom vissa grinser inhdmta upplysningar om
innehallet i nationell rétt. I detta sammanhang anser jag det emellertid ytterst viktigt att erinra om
den réackvidd som domstolen genomgaende har tillmatt den kontradiktoriska principen, vars
iakttagande utgor det grundldggande kravet pa en réttvis réittegang.

110. Rétten till en rdttvis rattegdng ar en grundldggande unionsrittslig princip som har stadfists
genom artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundliggande rattigheterna och artikel 6 i
Europeiska konventionen om skydd fér de ménskliga rattigheterna och de grundlidggande friheterna,*
vilka béda ger ett "likvirdigt skydd”.*

111. For att uppfylla de krav som foljer av denna ritt ska unionsdomstolarna se till att den
kontradiktoriska principen iakttas vid forfaranden infér dem och ocksa sjilva iaktta denna princip,*
som ér tillimplig pa alla forfaranden som kan utmynna i ett beslut fran en unionsinstitution som
markbart paverkar en persons intressen.*

112. Den kontradiktoriska principen innebér inte endast att varje part i ett forfarande har ritt att fa ta
del av de handlingar och yttranden som motparten har gett in till domstolen och att yttra sig déarover,
utan ocksd att parterna har ritt att fa ta del av de uppgifter som domstolen prévar pa eget initiativ och
avser att grunda sitt avgérande pa samt att yttra sig darover.*

42 — Undertecknad i Rom den 4 november 1950.
43 — Dom av den 11 juli 2013 i mal C-439/11 P, Ziegler mot kommissionen, punkt 126 och dér angiven réttspraxis.

44 — Dom av den 2 december 2009 i méil C-89/08 P, kommissionen mot Irland m.fl. (REU 2009, s. I-11245), punkterna 51 och 54, och av den
17 december 2009 i mal C-197/09 RX-II, omprévning av domen i malet M mot Europeiska likemedelsmyndigheten (EMEA) (REU 2009,
s. 1-12033), punkt 42.

45 — Domen i det ovanndmnda maélet kommissionen mot Irland m.fl., punkt 50, och domen i det ovanndmnda maélet om omprévning av domen i
malet M mot Europeiska likemedelsmyndigheten (EMEA), punkt 41.

46 — Domen i det ovanndmnda malet kommissionen mot Irland m.fl, punkt 52 och 55 och ddr angiven réttspraxis.

ECLIL:EU:C:2013:782 17



FORSLAG TILL AVGORAND}Z AV GENERALADVOKAT BOT — MAL C-530/12 P
HARMONISERINGSBYRAN MOT NATIONAL LOTTERY COMMISSION

113. Av riéttspraxis framgar tydligt att denna rétt inte endast foreligger nar domstolen grundar sitt
avgorande p& omstindigheter och handlingar som parterna inte har kunnat ta del av,” utan dven nir
avgorandet bygger pa rittsliga grunder som domstolen prévar pa eget initiativ. **

114. Tillimpningsomradet for rdtten att yttra sig innefattar i sjalva verket alla omstindigheter som ar
avgorande for drendets eller mélets utgdng® och som ligger till grund for beslutet eller avgorandet,
oavsett om de dr av faktisk eller rattslig art. Det enda som ligger utanfor tillimpningsomradet &r den
slutliga standpunkt som forvaltningen avser att inta respektive sjdlva avgorandet.

115. Det ska darfor undersokas huruvida parterna i det aktuella fallet har haft mojlighet att under
forfarandets gang framfora sina synpunkter pa de uppgifter som tribunalen har prévat pa eget initiativ.

116. Harvid framgar det av de skrivelser som tribunalen sidnde ut den 7 februari 2012 och de fragor
som var fogade till dessa att parterna visserligen bereddes mojlighet att yttra sig om bestdmmelserna i
artikel 2704 i den italienska civillagen men att de déremot inte gavs tillfille att ldgga fram sina
synpunkter pd domen av den 14 juni 2007.

117. Av punkterna 32, 35, 36, 39 och 40 i den 6verklagade domen framgar tydligt att innehallet i
domen av den 14 juni 2007 var avgorande for tribunalens resonemang och att dess losning skulle ha
varit annorlunda om den domen inte hade beaktats. Det var i sjilva verket just konstaterandet att
overklagandendmnden inte hade beaktat den domen - enligt vilken bevis for att en poststampels
datum inte dr dkta kan laggas fram utan att talan behover vickas om bestridande av handlingens
dkthet — som foranledde tribunalen att dra slutsatsen att overklagandendmnden hade kunnat fasta
storre avseende vid de pastadda anomalier som NLC hade aberopat och att det omtvistade beslutet
darfor skulle ogiltigforklaras.

118. Av det ovan anforda framgar att tribunalen asidosatte den kontradiktoriska princip som foljer av
de krav som dr kopplade till rétten till en réttvis rattegang.

119. Overklagandet ska enligt min mening dirfor bifallas med stéd av den andra grunden.

120. Under dessa omstdndigheter anser jag att det saknas skal att prova den tredje grunden, som avser
att tribunalens resonemang och slutsats ér uppenbart inkonsekventa och att tribunalen har missforstatt
de faktiska omsténdigheterna.

V — Aterforvisning av malet till tribunalen

121. Enligt artikel 61 forsta stycket i domstolens stadga ska domstolen, om Overklagandet ar
vélgrundat, upphédva tribunalens avgorande. Domstolen kan sjélv slutligt avgora drendet, om detta &r
fardigt for avgorande, eller aterforvisa drendet till tribunalen for avgérande.

122. I det aktuella fallet anser jag inte att drendet kan avgoras, eftersom parterna bor fa yttra sig
kontradiktoriskt om de aspekter av nationell réitt som tribunalen pa eget initiativ tog upp till prévning.

47 — Ibidem, punkt 52 och dir angiven rattspraxis.

48 — Ibidem, punkt 55. Se dven domen i det ovannimnda malet om omprévning av domen i mélet M mot Europeiska likemedelsmyndigheten
(EMEA), punkt 41, och dom av den 21 februari 2013 i mal C-472/11, Banif Plus Bank, punkt 30. I det sistndmnda maélet hade en nationell
domstol pa eget initiativ slagit fast att ett villkor var oskaligt. EU-domstolens losning, som byggde pa de allmédnna krav som foljer av ratten
till en rdttvis rittegang, forefaller mig trots detta kunna tillimpas pa unionsdomstolen nir denna avser att avgora en tvist med stod av en
rattslig grund som den prévar pa eget initiativ.

49 — Domen i det ovanndmnda malet kommissionen mot Irland m.fl, punkt 56, och domen i det ovanndimnda malet om omprévning av domen i
malet M mot Europeiska likemedelsmyndigheten (EMEA), punkt 41.
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123. Detta foranleder mig att foresla att det aktuella malet ska aterforvisas till tribunalen fo6r avgérande
i sak.

VI - Forslag till avgorande

124. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen ska besluta enligt foljande:

1)  Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 13 september 2012 i mal T-404/10,
National Lottery Commission mot harmoniseringsbyrdn — Mediatek Italia och De Gregorio

(forestéllande en hand), upphévs.

2)  Malet aterforvisas till Europeiska unionens tribunal fér avgorande av fragan huruvida talan &r
valgrundad.

3)  Fragan om rittegangskostnader anstar.
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