g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 27 mars 2014:*

”Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Forordning (EG) nr 40/94 — Artikel 52.2 ¢ —
Ansokan om ogiltighetsforklaring grundad pa en édldre upphovsritt som erhallits enligt nationell ratt —
Harmoniseringsbyrans tillimpning av nationell ratt — Unionsdomstolens uppgift”

I mal C-530/12 P,

angaende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
21 november 2012,

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

klagande,
i vilket den andra parten ér:

National Lottery Commission, London (Forenade kungariket), foretradd av R. Cardas, advocate, och
B. Brandreth, barrister,

sokande i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna V. Skouris, domstolens ordférande
och tillférordnad domare pa forsta avdelningen, A. Borg Barthet, M. Berger (referent) och S. Rodin,

generaladvokat: Y. Bot,

justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 18 september 2013,

och efter att den 28 november 2013 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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Dom

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska upphidva den dom som meddelades av Europeiska
unionens tribunal den 13 september 2012 i mal T-404/10, National Lottery Commission mot
harmoniseringsbyran — Mediatek Italia och De Gregorio (atergivning av en hand) (nedan kallad den
overklagade domen). Genom denna dom bif6ll tribunalen den talan som National Lottery Commission
(nedan kallad NLC) hade viackt om ogiltigforklaring av det beslut som harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd meddelade den 9 juni 2010 (drende R 1028/2009-1) (nedan kallat det omtvistade
beslutet) i ett ogiltighetsforfarande mellan & ena sidan Mediatek Italia Srl och Giuseppe De Gregorio
(nedan édven kallade de som ansokt om ogiltighetsforklaring) och & andra sidan NLC.

Tillampliga bestimmelser

Forordning (EG) nr 40/94

Artikel 52 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt radets
forordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, s. 14) (nedan kallad férordning
nr 40/94), har rubriken ”"Relativa ogiltighetsgrunder”. Artikel 52.2 har f6ljande lydelse:

"Efter ansokan till [harmoniseringsbyran] eller pa grund av ett genkdromal i mal om varumaérkesintrang

skall ett gemenskapsvarumirke ocksa forklaras ogiltigt om anvidndningen av ett sadant varumarke kan
forbjudas pa grund av en annan éldre rattighet, sdrskilt

¢) upphovsritt,

enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rétt som ger detta skydd.”

Artikel 63 i ndmnda forordning avser 6verklagande till Europeiska unionens domstol. I artikel 63.1
och 63.2 foreskrivs foljande:

”1. Beslut av overklagandendmnden far overklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.
2. Ett overklagande far grundas pé bristande behorighet, asidoséttande av vésentliga formforeskrifter,
asidosittande av fordraget, av denna forordning eller av nagon rattsregel som giller deras tillimpning

eller rorande maktmissbruk.”

I punkt 1 i artikel 74, med rubriken "Provning av sakforhallandena pa eget initiativ”, i forordning
nr 40/94 foreskrivs foljande:

"Vid forfarande infor [harmoniseringsbyran] skall denna utan sérskilt yrkande prova sakforhallandena;

dock skall i drenden om relativa registreringshinder provningen vara begridnsad till vad parterna
aberopat och yrkat.”

Forordning (EG) nr 207/2009

Forordning nr 40/94 har ersatts av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1), som trddde i kraft den 13 april 2009.
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6 Artiklarna 52, 63 och 74 i férordning nr 40/94 motsvaras av artiklarna 53, 65 respektive 76 i forordning
nr 207/2009. Det har inte gjorts nagra dandringar i sak.

Forordning (EG) nr 2868/95

7 Kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens foérordning (EG)
nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad genomférandeforordningen),
innehaller bland annat bestimmelser om harmoniseringsbyrdns handldggning av drenden som ror
upphévande eller ogiltighetsforklaring av gemenskapsvarumarken.

8 Regel 37 i genomforandeférordningen har foljande lydelse:

"En ansokan till [harmoniseringsbyrdn] om havning eller ogiltigférklaring ... skall innehalla foljande:
b) Betriffande grunderna f6r ansékan

iii) vid en ansokan i enlighet med artikel 52.2 i forordningen, information om den réttighet pa
vilken ansokan om ogiltigforklaring baseras och information som visar att sokanden é&r
innehavare av en tidigare rattighet som anges i artikel 52.2 i férordningen eller att denne
under tillaimplig nationell lag &r berdttigad att gora ansprak pa den rattigheten”.

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

9 Den 2 oktober 2007 beviljades NLC:s ansokan om registrering som gemenskapsvarumairke av foljande
figurmérke (nedan kallat det omstridda varumaérket):

%

o6

10 Den 20 november 2007 ingav Mediatek Italia Srl och Giuseppe De Gregorio, med stod av artikel 52.2 ¢
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i forordning nr 40/94, en ansokan om ogiltighetsforklaring av det omstridda varumérket till
harmoniseringsbyran. Grunden for ansokan var den dldre upphovsritten som Giuseppe De Gregorio
péstod sig inneha avseende foljande figurkdnnetecken (nedan kallat "mano portafortuna”):

Genom beslut av den 16 juli 2009 bif6ll harmoniseringsbyrans annulleringsenhet denna ansékan med
motiveringen att de som ansokt om ogiltighetsforklaring hade visat att det fanns ett upphovsrittsligt
skydd enligt italiensk lagstiftning for ett mérke som var nist intill identiskt med det omstridda
varumérket och att det upphovsrittsliga skyddet var dldre én skyddet for det omstridda varumaérket.

NLC o6verklagade detta beslut.

Harmoniseringsbyrans forsta overklagandendamnd avslog 6verklagandet genom det omtvistade beslutet,
pa den grunden att samtliga villkor som uppstills i artikel 53.2 i féorordning nr 207/2009 var uppfyllda.

Vad betriffar forekomsten av en upphovsriatt som skyddas enligt italiensk lagstiftning slog
overklagandendmnden for det forsta fast att de som ansokt om ogiltighetsforklaring genom att
forebringa en kopia av ett undertecknat avtal av den 16 september 1986 (nedan kallat 1986 ars avtal)
hade visat att ett verk hade skapats och att de innehade upphovsritten till verket. Av avtalet framgar
att en tredje man, som uppgav att han var upphovsmannen till "mano portafortuna”, hade overlatit
ritten till mangfaldigande och ensamritten att anvdnda verket till en av dem som ansokt om
ogiltighetsforklaring. Verket atergavs, tillsammans med andra teckningar, i en bilaga till avtalet.

For det andra ansdg dverklagandendmnden att de anomalier som NLC hade framhallit — namligen att
det ndmndes en langsta skyddstid for upphovsriatten pa 70 ar, trots att denna skyddstid inte infordes
forran ar 1996, att poststampelns datum motsvarade en sondag da postkontoren &r stingda, och att
det fanns en kvalitativ och begreppsmassig skillnad mellan teckningen av "mano portafortuna” och de
ovriga teckningar som var fogade till 1986 ars avtal — inte var sddana att de foranledde misstankar om
att avtalet utgjorde ett skenavtal. Overklagandenimnden preciserade att det visserligen foljer av
artikel 2702 i den italienska civillagen att ett undertecknat avtal anses utgora ett fullgott bevis for att
forklaringarna verkligen harrér fran de personer som har undertecknat avtalet si linge inte talan
vickts om faststéllelse av att det dr ett skenavtal. Av ndmnda bestimmelses ordalydelse foljde
emellertid att overklagandendmnden var behorig att fritt prova avtalets innehall.

Overklagandenimnden faststillde, efter att ha prévat 1986 ars avtal, att det foreligger en upphovsritt
som skyddas av italiensk lagstiftning.
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Forfarandet vid tribunalen och den éverklagade domen

NLC vickte, genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 8 september 2010, talan om
ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet. Som forsta grund gjordes det gillande att artikel 53.2 c i
forordning nr 207/2009 hade asidosatts, genom att 6verklagandendmnden hade slagit fast att de som
ansokt om ogiltighetsforklaring hade visat att det forelag en &dldre upphovsriatt. Den andra grunden
avsag att overklagandendmnden hade gjort fel ndr den beslutade dels att inte inleda nagot muntligt
forfarande, dels att forordna om forebringande av 1986 ars avtal i original. Savitt avser den tredje
grunden gjorde NLC gillande att 6verklagandendmnden hade gjort en felaktig bedomning av sin
behorighet att prova avtalets giltighet.

Tribunalen bif6ll talan genom den 6verklagade domen. Den slog fast att det fanns stod for den forsta
och den tredje grunden som NLC hade gjort gillande till stod for sin talan.

Tribunalen erinrade for det forsta, i punkterna 14-21 i den dverklagade domen, om vilka regler och
principer som o6verklagandendmnden har att tillimpa vid provningen av om det har visats att det
foreligger en i nationell lagstiftning skyddad upphovsritt. Med hénvisning till domstolens dom av den
5 juli 2011 i mal C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyran (REU 2011, s. I-5853,
punkterna 50-52), angav tribunalen i punkt 18 att det &r sokanden som till harmoniseringsbyran ska
ge in information som visar att sokanden uppfyller de villkor i den aberopade nationella lagstiftningen
som maste vara uppfyllda for att ett forbud ska kunna meddelas mot anvindning av ett
gemenskapsvarumédrke med stod av en édldre rattighet. Sokanden ska dessutom il
harmoniseringsbyran ge in information som styrker innehéllet i den nationella lagstiftningen.

Vidare angav tribunalen i punkt 20 i den 6verklagade domen att det foljer av tribunalens praxis att
harmoniseringsbyran pa eget initiativ, pd det sdtt som den finner lampligt, ska inhdmta information
avseende den berdrda medlemsstatens réttsordning, om sadan information &r nodvédndig for att
harmoniseringsbyran ska kunna bedoma villkoren for tillimpning av en ogiltighetsgrund som har
dberopats, och dérvid bland annat bedoma om de pastidda omstdndigheterna verkligen har dgt rum
eller bedoma forebringade handlingars bevisvarde. Tribunalen preciserade dessutom att det
forhallandet att de faktiska omstdndigheter som kan ligga till grund fér harmoniseringsbyrans
bedomning dr begrdnsade, inte utesluter att harmoniseringsbyran utover de sakfoérhallanden som
parterna i ogiltighetsforfarandet uttryckligen har aberopat, ocksa kan beakta notoriska fakta, det vill
sdga fakta som alla kan kénna till eller som det gir att fa kinnedom om med hjilp av allmént
tillgdngliga kallor.

Mot bakgrund av dessa principer fann tribunalen, i punkterna 23 och 24 i den 6verklagade domen, att
overklagandendmnden forvisso hade gjort riatt ndr den utgick fran de italienska rattsregler som
bestimmer bevisvirdet av 1986 ars avtal, men att det ankom pa tribunalen att préva huruvida
overklagandendmnden hade gjort en riktig tolkning av relevant italiensk ritt nir den drog slutsatsen att
1986 ars avtal med stod av artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen ska anses utgora ett
fullgott bevis for att forklaringarna verkligen harror fran de personer som har undertecknat avtalet, sa
lange inte talan vickts om faststdllelse av att det &r ett skenavtal.

Tribunalen analyserade i punkterna 25-32 i den 6verklagade domen de italienska bestimmelserna,
bland andra artikel 2704 i den italienska civillagen, sasom Corte suprema di cassazione (Italiens hogsta
domstol) tolkat den i dom nr 13912 av den 14 juni 2007 (nedan kallad domen av den 14 juni 2007).
Efter att i punkt 33 i den 6verklagade domen ha angett att det omtvistade beslutet inte innehaller
ndgon hanvisning till den artikeln, slog tribunalen i punkt 35 i den 6verklagade domen fast att NLC,
med tillampning av Corte suprema di cassaziones praxis, kunde ha visat att 1986 ars avtal i sjdlva
verket hade ingatts ett annat datum &n det som foljde av poststimpeln utan att det hade varit
nodvandigt att vicka talan om faststillelse av att det dr ett skenavtal. Tribunalen drog darfor, i
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punkt 36 i samma dom, slutsatsen att 6verklagandendmnden hade gjort en felaktig bedomning av den
tillampliga nationella lagstiftningen mot bakgrund av artikel 53.2 i férordning nr 207/2009 och att den
saledes hade missbedomt den exakta omfattningen av sin behdrighet.

I punkt 40 i den 6verklagade domen konstaterade tribunalen att ndimnda felaktiga bedomning av den
nationella lagstiftningen kan ha paverkat innehallet i det omtvistade beslutet. Tribunalen drog dérfor, i
punkt 41 i samma dom, slutsatsen att det omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras, utan att det var
nodvandigt att prova NLC:s andra grund for talan.

Parternas yrkanden

Harmoniseringsbyran har yrkat att den 6verklagade domen ska upphivas och att NLC ska ersdtta
rattegangskostnaderna.

NLC har yrkat att overklagandet ska ogillas.

Provning av overklagandet

Harmoniseringsbyran har till stod for sitt 6verklagande aberopat tre grunder. Som forsta grund har det
gjorts géllande att artikel 76.1 i féorordning nr 207/2009 och regel 37 i genomférandeférordningen har
asidosatts. Den andra grunden avser asidosittande av den kontradiktoriska principen, genom att
harmoniseringsbyrans rétt att yttra sig inte har iakttagits med avseende pd domen av den
14 juni 2007. Savitt avser den tredje grunden har harmoniseringsbyran gjort géllande att tribunalens
resonemang och slutsats dr uppenbart inkonsekvent och har paverkats av en missuppfattning av de
faktiska omstandigheterna.

Den forsta grunden

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har som forsta grund, som bestér av tva delgrunder, gjort géllande att tribunalen
gjorde fel bade ndr den lade artikel 2704 i den italienska civillagen till grund for sin dom (forsta
delgrunden) och nér den lade domen av den 14 juni 2007 till grund for samma dom (andra
delgrunden). Dessa hade ndmligen inte &beropats av parterna och omfattades darfor inte av tvisten vid
overklagandendmnden.

Harmoniseringsbyran anser att det inte tydligt framgéar av tribunalens resonemang huruvida denna
anser att den tillampliga nationella ratten utgor en réttsfraga eller ett notoriskt faktum och har dérfor
framfort foljande alternativa argument: For den héndelse att tribunalen ansag att tillimpningen av den
nationella ritten dr en réttsfraga, har harmoniseringsbyran gjort gillande att tribunalen asidosatte dels
den princip som kommer till uttryck i regel 37 b iii) i genomférandeférordningen, enligt vilken det
ankommer pa den part som &beropar nationell ritt att forse harmoniseringsbyran med information
som gor det mojligt att sla fast vad lagstiftningen innehaller och varfor den éar tillamplig pa det aktuella
fallet, dels den losning som domstolen valde i domen i det ovannimnda malet Edwin mot
harmoniseringsbyran, av vilken det enligt harmoniseringsbyran framgar att den nationella ritten ar en
sakfraga och att det ankommer pa parterna att dberopa den och styrka uppgifter om denna ratt. For
den héndelse att tribunalen ansdg att tillimpningen av nationell réitt ar en sakfraga, har
harmoniseringsbyran gjort gillande att tribunalen saknade fog for att anse att den nationella
lagstiftningen utgor ett “notoriskt faktum” som harmoniseringsbyran pa eget initiativ darfor kan
utreda och stodja sig pa. Vidare ersatte tribunalen 6verklagandendmndens bedomning med sin egen
och provade omstindigheter som overklagandendmnden inte hade tagit stéllning till.
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NLC har for det forsta genmalt att regel 37 i genomférandeférordningen och domen i det ovanndmnda
malet Edwin mot harmoniseringsbyran uteslutande avser den bevisbérda som avilar den som ansoker
om ogiltighetsforklaring och inte hanfor sig till motparten, som befinner sig i en oférmanlig situation
ndr ett beslut fran harmoniseringsbyran ifragasatts mot bakgrund av ett pastdende som grundar sig pa
en rittighet som motparten helt kan sakna kinnedom om. Den bevisborda som &vilar sokanden enligt
nimnda regel 37 och domen i det ovannidmnda malet Edwin mot harmoniseringsbyrdn omfattar
dessutom inte fragor som ror nationell processritt.

Vidare har NLC gjort gillande att Overklagandendmnden inte endast gjorde en bedémning av
sakforhallandena utan faktiskt meddelade ett rittsligt beslut. En tolkning av artikel 76.1 i férordning
nr 207/2009 som innebdar att oOverklagandenimnden uteslutande far préva de relativa
registreringshinder som aberopats av den som ansokt om ogiltighetsforklaring skulle strida mot
tillampningen av de grundldggande rdttsprinciper som det aligger harmoniseringsbyran att beakta,
nagot som det erinras om i skal 13 och artikel 83 i ndimnda foérordning.

Avslutningsvis har NLC péapekat att anledningen till 6verklagandendmndens felaktiga bedémning var
att artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen, tvd artiklar som nédmnden hade
uppmirksammats pa, tolkades felaktigt och att fragan om bevisviardet av 1986 ars avtal togs upp bade
i 6verklagandenimnden och i tribunalen. Aven om man antar att tribunalen gjorde fel nir den tog upp
artikel 2704 i den italienska civillagen och dértill horande rattspraxis till diskussion, paverkade detta fel
enligt NLC foljaktligen inte tribunalens slutsats, varfér denna grund for 6verklagande ska anses sakna
verkan.

Domstolens bedomning

Domstolen konstaterar inledningsvis att med hénsyn till den tidpunkt d& det omstridda varumaérket
registrerades, ndmligen den 2 oktober 2007, och den tidpunkt da de som ansokt om
ogiltighetsforklaring ingav sin ansokan till harmoniseringsbyran, ndmligen den 20 november samma
ar, ar det forordning nr 40/94 som ér tillimplig med avseende pa forevarande grund. Forordning
nr 207/2009 var ndmligen inte tillimplig vid ndmnda tidpunkter (se, bland annat, dom av den
3 oktober 2013 i mal C-122/12 P, Rintisch mot harmoniseringsbyran, punkt 2).

Den forsta grunden for overklagande avser i huvudsak de processrittsliga bestimmelser som reglerar
tillampningen av den nationella ritten inom ramen for dels en ansdkan om ogiltighetsforklaring av ett
gemenskapsvarumédrke som ingetts till harmoniseringsbyran, dels en talan som vickts vid tribunalen
mot det beslut som meddelats med avseende pa ndmnda ansokan, ndr tvisten i enlighet med
artikel 52.2 i forordning nr 40/94 grundar sig pa en i nationell ritt skyddad éldre réttighet. Vid
provningen av huruvida 6verklagandet kan bifallas pa denna grund, kommer domstolen inledningsvis
att erinra om vad som ankommer pa den som ansoker om ogiltighetsforklaring, pa behoriga enheter
vid harmoniseringsbyran respektive pa tribunalen.

Domstolen har slagit fast att den som ansoker om ogiltighetsforklaring enligt regel 37 i
genomforandeforordningen ska ge in information till harmoniseringsbyran som visar att sékanden
uppfyller de villkor i den &beropade nationella lagstiftningen som maste vara uppfyllda for att ett
forbud ska kunna meddelas mot anvindning av ett gemenskapsvarumirke med stod av en éldre
rattighet. Sokanden ska dessutom till harmoniseringsbyran ge in information som styrker innehallet i
den nationella lagstiftningen (domen i det ovannidmnda malet Edwin mot harmoniseringsbyran,
punkt 50).

Vad betréffar de behoriga enheterna vid harmoniseringsbyran har domstolen angett att det ankommer
pa dem att bedoma rittsverkan och riackvidden av den information som sokanden gett in for att styrka
innehallet i den &beropade nationella rattsregeln (domen i det ovannimnda malet Edwin mot
harmoniseringsbyran, punkt 51).
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Domstolen har betréffande tribunalens uppgift — med héanvisning till artikel 63.2 i forordning nr 40/94
dér det anges i vilka fall det dr mojligt att 6verklaga harmoniseringsbyrans overklagandendmnders
beslut — angett att tribunalen &r behorig att gora en fullstindig lagenlighetsprovning av
harmoniseringsbyrans bedémning av den information som sékanden gett in for att styrka innehallet i
den nationella lagstiftning som aberopats till skydd for sokandens é&ldre rattighet (domen i det
ovanniamnda malet Edwin mot harmoniseringsbyran, punkt 52).

Till skillnad fran vad harmoniseringsbyran har gjort géllande, foljer det inte av punkterna 50-52 i
domen i det ovanndmnda malet Edwin mot harmoniseringsbyran att en nationell réttsregel som har
blivit tillimplig genom en sadan hdnvisning som den i artikel 52.2 i forordning nr 40/94 ska anses
utgora en rent faktisk omstdndighet vars forekomst harmoniseringsbyran och tribunalen ska
konstatera endast pa grundval av den bevisning som inkommit till dem.

Av nimnda punkter framgir ddremot att domstolen har haft for avsikt att ndrmare ange i vilken
omfattning tillimpningen av nationell rétt ska provas, vid berérda enheter vid harmoniseringsbyran
och vid tribunalen, i en tvist som uppkommit till f6ljd av en ansokan om ogiltighetsforklaring av ett
gemenskapsvarumarke.

Det ar mot bakgrund av dessa dverviganden som domstolen ska préva huruvida harmoniseringsbyran
och tribunalen, i en sddan processrittslig kontext, ar skyldiga att noga begransa sin provning till de
handlingar som sokanden har forebringat i syfte att styrka innehallet i den tillimpliga nationella rétten
eller om de fyller en kontrollfunktion savitt avser de aberopade bestimmelsernas relevans, vilket i
forekommande fall inbegriper att de pa eget initiativ ska inhdmta information om
tillampningsvillkoren och de aberopade nationella réttsreglernas rackvidd.

Domstolen framhaller hérvid att harmoniseringsbyrans och tribunalens prévning ska goras mot
bakgrund av kravet, som generaladvokaten har erinrat om i punkt 91 i sitt forslag till avgorande, att
sakerstilla den dndamalsenliga verkan av forordning nr 40/94, som &dr skydd av
gemenskapsvarumarken.

Med detta synsitt ska harmoniseringsbyran och tribunalen ges ritt att — si snart som tillimpning av
nationell ritt kan medfora ogiltighetsforklaring av ett i vederborlig ordning registrerat
gemenskapsvarumdrke — innan ansokan om ogiltighetsforklaring bifalls prova de uppgifter som
sokanden, i enlighet med vad som ankommer pa denne, inkommit med for att styrka innehallet i
niamnda nationella rétt.

Den provning som gors av behoriga enheter vid harmoniseringsbyran och tribunalen ska &ven vara
forenlig med de krav som foljer av deras uppgift i tvister rorande gemenskapsvarumérken.

Niar behoriga enheter vid harmoniseringsbyran i ett forsta skede har att préva en ansokan om
ogiltighetsforklaring av ett gemenskapsvarumirke som grundas pa en i nationell ratt foreskriven éldre
rattighet, kan deras beslut leda till att innehavaren av varumairket frantas en rittighet som den redan
tillerkénts. Ett sadant besluts rickvidd innebdr med noédvédndighet att den enhet som antar beslutet
maste ha en vidare funktion &n att bara godta den nationella rdtten saisom den beskrivits av den som
ansokt om ogiltighetsforklaring.

Vad betriffar den domstolsprovning som i ett andra skede gors av tribunalen, framhéller domstolen att
den provningen, sdsom generaladvokaten har angett i punkt 92 i sitt forslag till avgorande, ska uppfylla
de krav som foljer av principen om ett effektivt domstolsskydd. I den mén som tillimpning av nationell
ritt, i den aktuella processuella kontexten, kan medfora att innehavaren av ett gemenskapsvarumarke
frantas sin rattighet, dr det viktigt att tribunalen inte frantas den reella mojligheten att goéra en
domstolsprovning med anledning av eventuella brister i de handlingar som forebringats for att styrka
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innehallet i tillimplig nationell ratt. Tribunalen ska med andra ord ges ritt att prova innehallet i,
tillimpningsvillkoren for och rdckvidden hos de rittsregler som den som ansokt om
ogiltighetsforklaring aberopat och inte endast med beaktande av de handlingar som forebringats.

Foljaktligen gjorde tribunalen sig inte skyldig till felaktig réttstillimpning nér den i punkt 20 i den
overklagade domen fann att ”i fall dir harmoniseringsbyrdn kan vara skyldig att beakta bland annat
den nationella réitten i den medlemsstat dér den éldre riatt som ansokan om ogiltighetsforklaring
grundar sig pa atnjuter skydd, ska harmoniseringsbyran pa eget initiativ, pa det sdtt som den finner
lampligt, inhdmta information avseende den berorda medlemsstatens rattsordning, om sidan
information dr nodvandig for att harmoniseringsbyran ska kunna bedoma villkoren for tillimpning av
en ogiltighetsgrund som har &beropats, och dérvid bland annat beddma om de pastidda
omstdndigheterna verkligen har &gt rum eller bedoma forebringade handlingars bevisvarde.”

I férevarande fall angav tribunalen i punkt 24 i den 6verklagade domen att harmoniseringsbyran hade
tillampat artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen vid bedémningen av 1986 ars avtals
bevisvirde. Darefter beaktade den i punkterna 27-32 i samma dom é&ven artikel 2704 i samma lag,
avseende att den tidpunkt som anges i ett undertecknat avtal giller, samt nationell réttspraxis om
tolkningen och tillimpningen av sistndimnda artikel. Darigenom oOverskred inte tribunalen sin
behorighet att pa eget initiativ inhdmta information i syfte att prova innehallet i, tillimpningsvillkoren
for och rackvidden hos de rittsregler som den som ansokt om ogiltighetsforklaring anfort till styrkande
av bevisvirdet hos det avtal som nidmnda sokande lade till grund for sin éldre rétt till det omstridda
varumarket.

Av det anforda foljer att overklagandet varken kan bifallas savitt avser den forsta grundens forsta del
eller den forsta grundens andra del.

Den andra grunden

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har hénvisat till den allmédnna unionsréttsliga princip som innebér att de
personer som ett beslut av en myndighet ar riktat till ska ges tillfille att pa ett dandamalsenligt sitt
framfora sina synpunkter, om beslutet markbart paverkar deras intressen och har gjort gillande
foljande. I forevarande fall anser harmoniseringsbyran att den inte gavs den mojligheten med avseende
pa domen av den 14 juni 2007, vilket inte aberopades av parterna under det administrativa forfarandet
och ddrmed inte var foremal for tvisten vid 6verklagandendmnden. Enligt harmoniseringsbyran skulle
tribunalens resonemang och slutsats ha blivit annorlunda om harmoniseringsbyran hade fatt denna
mojlighet.

Harmoniseringsbyran har dérav dragit slutsatsen att tribunalen &sidosatte dess ritt att yttra sig.

NLC har genmalt att den réttsfraga for vilken Corte suprema di cassaziones praxis dr relevant faktiskt
togs upp fore den muntliga forhandlingen, eftersom tribunalen genom skrivelse av den 7 februari 2012
med stod av artikel 64 i sina réittegangsregler anmodade harmoniseringsbyran att besvara fragor om
tillampningsomradet for artikel 2704 i den italienska civillagen. Enligt NLC gavs harmoniseringsbyran
saledes mojlighet att yttra sig i denna fraga, saval skriftligen som under forhandlingen. NLC har i
samband med detta gjort gillande att man inte med framgéng kan hdvda att rdtten till forsvar
asidositts varje gang som det i ett domstolsavgorande hénvisas till ett tidigare avgorande som parterna
inte i forvag har underrittats om och som ér relevant eller potentiellt relevant.
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NLC har tillagt att om tribunalen skulle anses ha gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom
att inte ge harmoniseringsbyran mojlighet att yttra sig med avseende pa den nationella rattspraxis som
NLC har &beropat, har denna felaktiga rdttstillimpning under alla omsténdigheter inte haft nagon
inverkan pa utgingen i malet.

Domstolens bedémning

Ritten till en réttvis rittegang ar en grundliggande unionsrittslig princip som foljer av artikel 47 i
Europeiska unionens stadga om de grundlédggande rattigheterna.

For att de krav som é&r knutna till ratten till en rattvis ratteging ska vara uppfyllda ska
unionsdomstolarna ska se till att den kontradiktoriska principen iakttas vid forfaranden infér dem, och
de ska sjalva iaktta densamma. Namnda princip ar tillimplig pa alla forfaranden som kan utmynna i ett
beslut fran en unionsinstitution, som pa ett markbart sétt paverkar en persons intressen (dom av den
2 december 2009 i mal C-89/08 P, kommissionen mot Irland m.fl, REU 2009, s. 1-11245,
punkterna 51 och 53, och av den 17 december 2009 i mal C-197/09 RX-II, Omprévning M mot
Europeiska likemedelsmyndigheten (Emea), REU 2009, s. [-12033, punkterna 41 och 42).

Den kontradiktoriska principen innebdr inte endast att varje part i en tvist har rétt att fa ta del av de
handlingar och yttranden som motparten ingett till rdtten och att yttra sig déréver. Darutover innebér
namnda princip att parterna har rétt att ta del av de omstidndigheter som rétten provar ex officio och
som rétten har for avsikt att grunda sitt avgorande pd, samt att yttra sig dérover. For att de krav som
har samband med ritten till en rattvis rattegdng ska vara uppfyllda, ska parterna kunna fa kinnedom
om och ha mojlighet att i ett kontradiktoriskt forfarande diskutera bade de faktiska och de rittsliga
omstidndigheter som &r avgorande for mélets utgang (domen i det ovannimnda malet kommissionen
mot Irland m.fl., punkterna 55 och 56, och av den 21 februari 2013 i mal C-472/11, Banif Plus Bank,
punkt 30).

I forevarande fall nidmndes domen av den 14 juni 2007 varken wunder forfarandet vid
harmoniseringsbyran eller i de inlagor som ingetts till tribunalen. Ddaremot omnédmnde tribunalen
densamma pé eget initiativ efter det att det skriftliga forfarandet hade avslutats.

Det ska saledes provas huruvida parterna i forevarande fall gavs mojlighet att under forfarandet vid
tribunalen yttra sig med avseende pd nimnda dom.

Det framgar av de skrivelser som tribunalen skickade till parterna den 7 februari 2012 och de fragor
som hade bifogats dessa skrivelser att parterna visserligen bereddes mdojlighet att framfora sina
synpunkter betriffande bestimmelserna i artikel 2704 i den italienska civillagen men att de daremot
inte gavs tillfille att yttra sig med avseende pa domen av den 14 juni 2007,vilken inte alls nimndes i
dessa skrivelser.

Sasom generaladvokaten har angett i punkt 117 i sitt forslag till avgorande, framgar det tydligt av
punkterna 32, 35, 36, 39 och 40 i den overklagade domen att innehéllet i domen av den 14 juni 2007
var avgorande for tribunalens resonemang. Det var konstaterandet att 6verklagandendmnden inte hade
beaktat denna dom — enligt vilken bevis for att en poststimpels datum inte ar korrekt kan laggas fram
utan att talan behover vickas om att det &r fraga om ett skenavtal — som foranledde tribunalen att dra
slutsatsen att overklagandendmnden hade kunnat fista storre avseende vid de anomalier som NLC
hade aberopat och att det omtvistade beslutet dérfor skulle ogiltigforklaras.

Av det ovan anforda foljer att tribunalen asidosatte den kontradiktoriska principen som foljer av de
krav som dr knutna till rétten till en réttvis rattegdng.
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Foljaktligen kan 6verklagandet bifallas pa den andra grund for 6verklagandet som harmoniseringsbyran
har anfort.

Den tredje grunden

Eftersom tribunalen gjorde sig skyldig till ett forfarandefel vid tillimpningen av praxis fran Corte
suprema di cassazione avseende artikel 2704 i den italienska civillagen, saknas det i detta skede av
forfarandet anledning att prova harmoniseringsbyrans tredje grund som avser att det resonemang som
tribunalen fort med stod av nimnda réttspraxis ar uppenbart inkonsekvent och att det paverkats av en
missuppfattning av de faktiska omstdndigheterna.

Av det ovan anforda f6ljer att den 6verklagade domen ska upphévas.

Talan vid tribunalen

Om tribunalens avgorande upphédvs far domstolen, enligt artikel 61 forsta stycket i stadgan for
Europeiska unionens domstol, antingen sjélv slutligt avgora malet, om det ar fardigt for avgorande,
eller aterforvisa det till tribunalen for avgoérande.

I forevarande fall anser domstolen att malet inte &r fardigt for avgorande, eftersom parterna i forvag
ska ges mojlighet att i ett kontradiktoriskt forfarande yttra sig 6ver vissa av de uppgifter om nationell

ratt som tribunalen pa eget initiativ inhamtat.

Malet ska siledes aterforvisas till tribunalen foér ny provning i sak.

Rittegangskostnade

Eftersom maélet aterforvisas till tribunalen ska fragan om rittegdngskostnader avseende detta
overklagande ansta.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) f6ljande:

1) Europeiska unionens tribunals dom av den 13 september 2012 i mal T-404/10, National
Lottery Commission mot harmoniseringsbyrdin - Mediatek Italia och De Gregorio
(Atergivning av en hand) upphivs.

2) Malet aterforvisas till Europeiska unionens tribunal for ny provning i sak.

3) Fragan om rittegangskostnader anstar.

Underskrifter

ECLIL:EU:C:2014:186 11



	Domstolens dom (första avdelningen)
	Dom
	Tillämpliga bestämmelser
	Förordning (EG) nr 40/94
	Förordning (EG) nr 207/2009
	Förordning (EG) nr 2868/95

	Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet
	Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen
	Parternas yrkanden
	Prövning av överklagandet
	Den första grunden
	Parternas argument
	Domstolens bedömning

	Den andra grunden
	Parternas argument
	Domstolens bedömning

	Den tredje grunden

	Talan vid tribunalen
	Rättegångskostnade



