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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 27 marca 2014 r.*

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Artykul 52 ust. 2
lit. ¢) — Whniosek o uniewaznienie prawa do znaku oparty na prawie autorskim wcze$niej nabytym na
mocy prawa krajowego — Zastosowanie prawa krajowego przez OHIM — Rola sadu Unii

W sprawie C-530/12 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 21 listopada 2012 r.,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez P. Bullocka oraz F. Mattine, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona wnoszaca odwolanie,
w ktdrej druga strong postepowania jest:

National Lottery Commission, z siedziba w Londynie (Zjednoczone Krélestwo), reprezentowana przez
R. Cardas, advocate, oraz B. Brandreth, barrister,

strona skarzaca w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: A. Tizzano, prezes izby, V. Skouris, prezes Trybunalu, pelniacy obowiazki sedziego
pierwszej izby, A. Borg Barthet, M. Berger (sprawozdawca) i S. Rodin, sedziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: C. Stromholm, administrator,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 wrze$nia 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.
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Wyrok

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnosi
w swoim odwotaniu o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
T-404/10 National Lottery Commission przeciwko OHIM - Mediatek Italia i De Gregorio
(Przedstawienie reki) (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), w ktérym Sad uwzglednit wniesiona
przez National Lottery Commission (zwana dalej ,NLC”) skarge majaca na celu stwierdzenie
niewaznosci decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 9 czerwca 2010 r. (sprawa
R 1028/2009-1) dotyczacej postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku pomiedzy
Mediatek Italia Srl i Giuseppem De Gregoriem (zwanymi dalej ,wnoszacymi o uniewaznienie prawa do
znaku”) z jednej strony a NLC z drugiej strony (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Rozporzgdzenie (WE) nr 40/94

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia
18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386, s. 14, zwane dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94”), zawiera art. 52,
zatytulowany ,Wzgledne podstawy uniewaznienia”, ktérego ust. 2 brzmi nastepujaco:

»2Niewazno$§¢ wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie [wspolnotowy znak towarowy
uniewaznia sie] réwniez na podstawie wniosku ztozonego do [OHIM] lub na podstawie powé6dztwa
wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy uzywanie tego znaku
towarowego moze zosta¢ zabronione z uwagi na inne, wczes$niej nabyte prawo, w szczegdlnosci:

[...]

c) prawo autorskie;

[...]
na mocy ustawodawstwa wspdlnotowego lub prawa krajowego, ktére zapewniaja taka ochrone”.

Artykul 63 wspomnianego rozporzadzenia, dotyczacy skarg do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej, przewiduje w ust. 1 i 2:

»1. Na decyzje izb odwotawczych w sprawie odwotlann moga by¢ wnoszone skargi do Trybunalu
Sprawiedliwosci.

2. Skarga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wlasciwosci, naruszenia istotnego wymogu
proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub kazdego przepisu prawnego
dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy”.

Artykul 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Badanie przez [OHIM] stanu faktycznego
z urzedu”, stanowi w ust. 1:

»W trakcie postepowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepowaniu odnoszacym
sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji [OHIM] ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu
faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego
zados$¢uczynienia”.

2 ECLIL:EU:C:2014:186



WYROK Z DNIA 27.3.2014 R. — SPRAWA C-530/12 P
OHIM PRZECIWKO NATIONAL LOTTERY COMMISSION

Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009

5 Rozporzadzenie Rady nr 40/94 zostalo uchylone i ujednolicone przez rozporzadzenie Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1),
ktére weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r.

6 Tre$¢ przepiséw art. 52, 63 i 74 rozporzadzenia nr 40/94 zostala przejeta bez istotnej zmiany przez
przepisy odpowiednio art. 53, 65 i 76 rozporzadzenia nr 207/2009.

Rozporzgdzenie (WE) nr 2868/95

7 Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie
nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia
29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4) (zwane dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”), ustanawia
miedzy innymi zasady majace zastosowanie do przebiegu przed OHIM postepowan w sprawie
stwierdzenia wygasniecia prawa do wspélnotowego znaku towarowego lub jego uniewaznienia.

8 Zasada 37 rozporzadzenia wykonawczego jest sformulowana w sposéb nastepujacy:
»Wniosek do [OHIM] o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie [...] zawiera:
[...]
b) w przypadku podstaw, na ktérych oparty jest wniosek:
[...]
iii) w przypadku wniosku na podstawie art. 52 ust. 2 rozporzadzenia [nr 40/94] — dane
szczeg6lowe prawa, na ktérym oparty jest wniosek o uniewaznienie, oraz dane szczeg6lowe
wskazujace, ze wnioskodawca jest wlascicielem wczesniejszego prawa zgodnie z art. 52 ust. 2

rozporzadzenia lub Ze jest on uprawniony na mocy majacego zastosowanie prawa krajowego
do dochodzenia tego prawa”.

Okolicznosci powstania sporu i sporna decyzja

9 W dniu 2 pazdziernika 2007 r. NLC uzyskala w OHIM rejestracje nastepujacego graficznego
wspdlnotowego znaku towarowego (zwanego dalej ,zakwestionowanym znakiem towarowym”):

%

o6

10 W dniu 20 listopada 2007 r. wnoszacy o uniewaznienie prawa do znaku ztozyli do OHIM na podstawie
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art. 52 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 wniosek o uniewaznienie prawa do zakwestionowanego
znaku towarowego z uwagi na wcze$niej nabyte prawo autorskie przystugujace G. De Gregoriowi do
nastepujacego znaku graficznego (zwanego dalej ,mano portafortuna”):

Decyzja z dnia 16 lipca 2009 r. Wydzial Uniewaznien OHIM uwzglednil powyzszy wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku zasadniczo na tej podstawie, iz wnoszacy o uniewaznienie prawa do
znaku wykazali istnienie prawa autorskiego podlegajacego ochronie na podstawie wloskich przepisow
prawnych do znaku niemal identycznego z zakwestionowanym znakiem towarowym oraz fakt, ze
prawo to jest wcze$niejsze niz ten znak towarowy.

NLC wniosta odwotanie od tej decyzji.

Sporna decyzja Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM oddalifa to odwotanie na tej podstawie, ze zostaly
spelnione wszystkie przestanki wymagane przez art. 53 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

Co sie tyczy istnienia prawa autorskiego podlegajacego ochronie prawa wloskiego, Izba Odwotawcza
w pierwszej kolejnosci uznala, ze wnoszacy o uniewaznienie prawa do znaku przedstawili dowdd
stworzenia utworu oraz wykazali, iz przysluguje im prawo autorskie do tego utworu, okazujac
fotokopie umowy w formie pisemnej z dnia 16 wrze$nia 1986 r. (zwanej dalej ,umowa z 1986 r.”),
w ktdrej osoba trzecia, przedstawiajaca si¢ jako twoérca mano portafortuna, o§wiadcza, ze przeniosta na
jednego z nich prawo do zwielokrotniania i uzywania tego utworu zamieszczonego wraz z innymi
rysunkami w zalaczniku do tej umowy.

W drugiej kolejnosci Izba Odwotawcza uznala, ze wskazane przez NLC nieprawidlowos$ci, to znaczy
wzmianka o maksymalnym 70-letnim okresie ochrony prawa autorskiego, podczas gdy taki okres
obowigzuje dopiero od 1996 r., data stempla pocztowego przypadajaca w niedziele, tj. dzien, w ktérym
urzedy pocztowe sa nieczynne, oraz roéznica iloSciowa i koncepcyjna miedzy rysunkiem mano
portafortuna a innymi rysunkami zamieszczonymi w zalaczniku do umowy z 1986 r., nie pozwalaja
zywi¢ watpliwosci co do prawdziwosci tresci tej umowy. W tym kontekscie Izba Odwotawcza
wyjasnila, ze o ile na mocy art. 2702 wloskiego kodeksu cywilnego dokument prywatny do momentu
wszczecia postepowania o stwierdzenie falszerstwa stanowi dowéd w odniesieniu do tego, iz osoby,
ktére go podpisaly, zlozyly zawarte w nim o$wiadczenia, o tyle wynika jednak z brzmienia tego
przepisu, ze miata ona prawo dokona¢ swobodnej oceny jego tresci.

Dokonawszy badania umowy z 1986 r., Izba Odwolawcza potwierdzila istnienie prawa autorskiego
podlegajacego ochronie prawa wloskiego.
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Skarga do Sadu i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 8 wrze$nia 2010 r. NLC wniosta skarge o stwierdzenie
niewaznosci spornej decyzji. Na poparcie skargi podniosla trzy zarzuty dotyczace, w pierwszej
kolejno$ci, naruszenia art. 53 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim Izba
Odwotawcza stwierdzila, ze istnienie wcze$niej nabytego prawa autorskiego zostalo wykazane przez
wnoszacych o uniewaznienie prawa do znaku, w drugiej kolejnosci, niezgodnosci z prawem odmowy
otwarcia przez Izbe Odwolawcza postepowania ustnego i zarzadzenia przedstawienia oryginalu umowy
z 1986 r. oraz, w trzeciej kolejnosci, btednej oceny przez Izbe Odwotawcza jej kompetencji do badania
autentycznosci tej umowy.

Zaskarzonym wyrokiem Sad uwzglednil te skarge, uznajac przywotane przez NLC na poparcie skargi
zarzuty pierwszy i trzeci.

W tym wzgledzie Sad przypomnial najpierw w pkt 14—21 zaskarzonego wyroku przepisy i zasady, ktére
Izba Odwolawcza powinna stosowaé w celu sprawdzenia, czy zostal przedstawiony dowdd istnienia
prawa autorskiego chronionego na mocy uregulowan krajowych. Sad, odnoszac si¢ do wyroku
Trybunalu z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-5853,
pkt 50-52, orzekl w pkt 18, ze to na wnioskodawcy cigzy obowiazek przedstawienia OHIM nie tylko
szczegblowych danych wykazujacych, Ze spetnia on przestanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem
krajowym, o ktérego zastosowanie wnosi, aby otrzyma¢ mozliwo$¢ zakazania uzywania wspdlnotowego
znaku towarowego z uwagi na wczesniejsze prawo, lecz réwniez szczegélowych danych okreslajacych
tre$¢ tego ustawodawstwa.

Nastepnie Sad zauwazyl w pkt 20 zaskarzonego wyroku, Ze zgodnie z jego wlasnym orzecznictwem
OHIM jest obowigzany z urzedu zasiega¢ informacji dotyczacych prawa krajowego obowiazujacego
w zainteresowanym panstwie czlonkowskim w sposéb, ktéry uzna za wlasciwy w tym celu, jezeli
informacje takie sa niezbedne dla oceny przestanek stosowania powolywanej podstawy uniewaznienia,
a w szczegdlnosci prawdziwosci powolywanych okolicznosci faktycznych lub mocy dowodowej
przedlozonych dokumentéw. Sad uscislit ponadto, ze ograniczenie podstawy faktycznej badania
przeprowadzanego przez OHIM nie wyklucza bowiem, aby bral on pod uwage — poza faktami
wyraznie przedstawionymi przez strony w trakcie postepowania w sprawie uniewaznienia — fakty
notoryjne, to znaczy fakty, ktére moga by¢ powszechnie znane lub ktére wynikaja z powszechnie
dostepnych zrédetl.

Wreszcie w my$l tych zasad Sad w pkt 23 i 24 zaskarzonego wyroku orzekl, ze Izba Odwotawcza miata
stusznos¢, opierajac sie na przepisach prawa wloskiego okreslajacych moc dowodowa umowy z 1986 r.,
lecz do Sadu nalezata weryfikacja, czy izba ta dokonala prawidlowej wykladni odpowiednich przepisow
prawa wloskiego, dochodzac do wniosku, ze zgodnie z art. 2702 i 2703 wloskiego kodeksu cywilnego
umowa z 1986 r. stanowi, do momentu wszczecia postepowania o stwierdzenie falszerstwa, dowdd
w odniesieniu do pochodzenia o$wiadczen woli od o0séb, ktére zlozyly pod nimi swoje podpisy.

W tym wzgledzie Sad w pkt 25-32 zaskarzonego wyroku zbadal przepisy prawa wloskiego,
w szczegblnosci art. 2704 wloskiego kodeksu cywilnego, stosownie do jego wykladni dokonanej przez
Corte suprema di cassazione (wloski sad kasacyjny) w wyroku nr 13912 z dnia 14 czerwca 2007 r.
(zwanym dalej ,wyrokiem z dnia 14 czerwca 2007 r.”). Zauwazywszy w pkt 33 tegoz wyroku, ze
sporna decyzja nie zawiera zadnego odniesienia do tego artykulu, Sad uznal w pkt 35 zaskarzonego
wyroku, ze zgodnie z orzecznictwem Corte suprema di cassazione, NLC, bez koniecznosci
wszczynania postepowania o stwierdzenie falszerstwa, miala prawo przedstawi¢ dowdd na to, iz umowa
z 1986 r. zostala w rzeczywistosci sporzadzona w dacie innej niz ta, ktéra widnieje na stemplu
pocztowym. Na tej podstawie Sad w pkt 36 wspomnianego wyroku stwierdzil, ze Izba Odwotawcza
dokonata blednej wykladni prawa krajowego majacego zastosowanie na podstawie art. 53 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, w zwiazku z czym nienalezycie ocenila dokladny zakres swoich
kompetencji.
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Stwierdziwszy w pkt 40 zaskarzonego wyroku, ze ta bledna wyktadnia prawa krajowego mogla mie¢
wplyw na tre$¢ spornej decyzji, Sad w pkt 41 wspomnianego wyroku doszed! na tej podstawie do
wniosku, ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ spornej decyzji bez potrzeby badania zarzutu drugiego.

Zadania stron
OHIM wnosi o uchylenie zaskarzonego wyroku oraz obciazenie NLC poniesionymi przezen kosztami.

NLC wnosi o oddalenie odwotania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania OHIM podnosi trzy zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia art. 76
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz zasady 37 rozporzadzenia wykonawczego, drugi — naruszenia
zasady kontradyktoryjnosci w zakresie, w jakim nie zostalo uszanowane przystugujace OHIM prawo
do bycia wystuchanym w przedmiocie wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r., a trzeci — oczywistej
niespéjnosci oraz przeinaczenia faktéw, co mialo wplyw na rozumowanie i wnioski Sadu.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

W ramach zarzutu pierwszego, ktéry obejmuje dwie czesci, OHIM twierdzi, ze Sad nie mogt oprze¢ sie
ani na art. 2704 wloskiego kodeksu cywilnego (pierwsza cze$¢ zarzutu), ani na wyroku z dnia
14 czerwca 2007 r. (druga cze$¢ zarzutu), jako ze te dwa elementy nie zostaly powotane przez strony,
a zatem nie stanowily przedmiotu sporu przed Izba Odwotawcza.

Uznajac, ze z rozwazan Sadu nie wynika jasno, czy uwaza on majgce zastosowanie prawo krajowe za
kwestie prawna, czy za fakt notoryjny, OHIM przeprowadza rozumowanie alternatywne. Jezeli Sad
uznal, Ze stosowanie prawa krajowego stanowi kwestie prawng, to naruszy! on, po pierwsze, wyrazona
w zasadzie 37 lit. b) pkt iii) rozporzadzenia wykonawczego norme stanowiaca, ze strona powolujaca
sie na prawo krajowe obowigzana jest dostarczy¢ OHIM dane dotyczace tresci przepiséw oraz wyjasnic¢
powdd, dla ktérego mialyby one miec¢ zastosowanie w danej sprawie, oraz, po drugie, nie uwzglednit
rozstrzygniecia ww. wyroku w sprawie Edwin przeciwko OHIM, z ktérego wynika, ze prawo krajowe
stanowi kwestie faktyczna, na ktéra strony musza si¢ powotaé oraz ktéra musza udowodnic. Jezeli Sad
stwierdzil, ze stosowanie prawa krajowego stanowi kwestie¢ faktyczng, to niestusznie uznal przepisy
krajowe za ,fakt notoryjny”, ktéry OHIM moze tym samym bada¢ i na ktédry moze si¢ powolywac
z wlasnej inicjatywy. Ponadto zastapil on ocene Izby Odwotawczej swoja wlasna ocena oraz dokonat
oceny okoliczno$ci, na temat ktérych Izba sie nie wypowiedziata.

W odpowiedzi na te argumentacje NLC podnosi w pierwszej kolejnosci, ze zasada 37 rozporzadzenia
wykonawczego, jak tez ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM dotycza ciezaru dowodu
spoczywajacego na wnoszacym o uniewaznienie prawa do znaku, lecz nie odnosza sie do strony
przeciwnej, ktéra znajduje sie w niekorzystnej sytuacji, gdy decyzja OHIM jest podwazana na
podstawie zarzutu opartego na prawie, ktére moze by¢ jej zupelnie nieznane. Ponadto ciezar dowodu
spoczywajacy na wnioskodawcy na mocy tejze zasady 37 i wspomnianego wyroku w sprawie Edwin
przeciwko OHIM nie rozciaga si¢ na kwestie krajowego prawa procesowego.

W drugiej kolejnos$ci NLC twierdzi, ze Izba Odwotawcza nie poprzestala na ocenie stanu faktycznego,

lecz wydala decyzje co do prawa. Wykladnia art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w taki sposéb,
ze przepis ten ograniczalaby zakres dokonywanego przez Izbe Odwolawcza badania jedynie do
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wzglednych podstaw odmowy powolanych przez wnoszacego o uniewaznienie prawa do znaku, bylaby
sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa, ktérych OHIM obowigzany jest przestrzegaé, o czym
przypominaja w szczegélnosci motyw 13 oraz art. 83 wspomnianego rozporzadzenia.

W trzeciej kolejnosci NLC zwraca uwage, ze blad popelniony przez Izbe Odwolawcza wynika
z niewlasciwej wykladni art. 2702 i 2703 wloskiego kodeksu cywilnego, na ktére zostata skierowana jej
uwaga, oraz ze kwestia mocy dowodowej umowy z 1986 r. zostala podniesiona przed Izba Odwotawcza
i przed Sadem. Z tego wzgledu nawet gdyby przyjaé, ze Sad niestusznie rozszerzyl spér na art. 2704
tegoz kodeksu i zwigzane z nim orzecznictwo, blad ten nie miatby wptywu na wynik przeprowadzonej
przezen analizy, a zatem zarzut nalezaloby oddali¢ jako nieistotny dla sprawy.

Ocena Trybunalu

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze uwzgledniajac zaréwno date uzyskania rejestracji zakwestionowanego
znaku towarowego, mianowicie dzienn 2 pazdziernika 2007 r., jak i date zlozenia wniosku do OHIM
przez wnoszacych o uniewaznienie prawa do znaku, czyli dzien 20 listopada 2007 r., rozpatrywany
zarzut nalezy oceni¢ w $wietle przepisow rozporzadzenia nr 40/94, gdyz rozporzadzenie nr 207/2009
nie obowigzywalo w wymienionych datach (zob. w szczegdlnosci wyrok z dnia 3 pazdziernika 2013 r.
w sprawie C-122/12 P Rintisch przeciwko OHIM, pkt 2).

Pierwszy zarzut podniesiony na poparcie odwolania dotyczy w istocie uregulowan procesowych, ktérym
podlega stosowanie prawa krajowego w ramach, po pierwsze, postepowania w przedmiocie zlozonego
do OHIM wniosku o uniewaznienie prawa do wspdlnotowego znaku towarowego, a po drugie,
postepowania w przedmiocie skargi wniesionej do Sadu na decyzje wydana w sprawie tego wniosku,
gdy spor dotyczy zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 istnienia wcze$niej nabytego prawa
autorskiego chronionego przepisem prawa krajowego. Aby oceni¢ zasadno$¢ tego zarzutu, nalezy
przede wszystkim przypomnie¢ sposob, w jaki rozklada sie¢ w takim kontekscie podzial rél miedzy
wnoszacego o uniewaznienie prawa do znaku, wlasciwe instancje OHIM i Sad.

Jesli chodzi o role wnioskodawcy, Trybunat orzekl, ze zasada 37 rozporzadzenia wykonawczego naklada
na niego obowiazek przedstawienia OHIM nie tylko szczegétowych danych wykazujacych, ze spetnia on
przestanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o ktérego zastosowanie wnosi, aby
otrzyma¢ mozliwo$¢ zakazania uzywania wspoélnotowego znaku towarowego z uwagi na wczesniejsze
prawo, lecz réwniez szczegélowych danych okreslajacych tres¢ tego ustawodawstwa (ww. wyrok
w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 50).

Co sie tyczy wlasciwych instancji OHIM, Trybunal wskazal, ze nalezy do nich dokonanie oceny
znaczenia i zakresu przedstawionych przez wnioskodawce szczegélowych danych celem ustalenia
tre$ci normy prawa krajowego, na ktdra sie powoluje (ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM,
pkt 51).

W odniesieniu do przypadajacej Sadowi roli Trybunal, odnoszac si¢ do art. 63 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, okreslajacego przypadki, w ktérych na decyzje izb odwotawczych OHIM przystuguje skarga,
uscislit, ze Sad jest wlasciwy do przeprowadzenia pelnej kontroli zgodnosci z prawem dokonanej przez
OHIM oceny w przedmiocie szczegétowych danych przedstawionych przez wnioskodawce w celu
ustalenia tresci ustawodawstwa krajowego, na ktérego objecie ochrona wnioskodawca ten sie powotuje
(ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 52).

W przeciwienstwie do tego, co podnosi OHIM, z pkt 50-52 ww. wyroku w sprawie Edwin przeciwko
OHIM nie wynika, by norma prawa krajowego stosujaca si¢ poprzez odestanie, takie jak dokonane
w art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, powinna by¢ traktowana jako okoliczno$¢ czysto faktyczna,
w odniesieniu do ktérej OHIM i Sad poprzestaja na stwierdzeniu jej istnienia na podstawie
przediozonych im dowodéw.
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Ze wspomnianych punktéw wynika natomiast, ze Trybunal zamierzal podkresli¢ zasieg kontroli,
ktéremu powinno podlega¢ zaréwno przed wlasciwymi instancjami OHIM, jak i przed Sadem
stosowanie prawa krajowego w sporze wynikajacym z wniosku o uniewaznienie prawa do
wspolnotowego znaku towarowego.

To w $wietle tych wzgledéw nalezy zbada¢, czy w takim kontekscie proceduralnym OHIM i Sad sa
zobowigzane ograniczy¢ sie $cisle do badania dokumentéw przedstawionych przez wnioskodawce
w celu wykazania treSci majacego zastosowanie prawa krajowego, czy tez moga skorzystac
z uprawnienia do weryfikacji w zakresie, w jakim odnosi si¢ to do znaczenia podnoszonego prawa, co
obejmowaloby w razie potrzeby uzyskanie informacji z urzedu na temat przeslanek stosowania
i zakresu powolywanych norm prawa krajowego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze wykonywana przez OHIM i Sad kontrola powinna by¢
przeprowadzana w $wietle przypomnianego przez rzecznika generalnego w pkt 91 opinii wymogu
gwarantowania skuteczno$ci rozporzadzenia nr 40/94, polegajacej na zapewnieniu ochrony
wspoélnotowego znaku towarowego.

W tej perspektywie, jako ze zastosowanie prawa krajowego moze prowadzi¢ do przyjecia istnienia
powodu uniewaznienia wlasciwie zarejestrowanego wspélnotowego znaku towarowego, wydaje sie
konieczne, by przed uwzglednieniem wniosku o uniewaznienie prawa do takiego znaku towarowego
OHIM i Sad sprawdzily, czy materialy przedlozone przez wnioskodawce maja znaczenie w odniesieniu
do ciazgcego na nim obowigzku przedstawienia dowodu na tres¢ prawa krajowego.

Kontrola wykonywana przez wlasciwe instancje OHIM i Sad powinna takze odpowiada¢ wymogom
funkcji, ktéra pelnia one w ramach sporéw dotyczacych wspdlnotowych znakéw towarowych.

Gdy wlasciwe instancje OHIM maja rozpatrze¢ w pierwszej kolejnosci wniosek o uniewaznienie prawa
do wspdlnotowego znaku towarowego oparty na wczesniej nabytym prawie chronionym przepisem
prawa krajowego, wydana przez nie decyzja moze skutkowaé pozbawieniem wlasciciela znaku
towarowego przyznanego mu prawa. Skutek takiej decyzji oznacza nieuchronnie, Ze rola instancji
wydajacej decyzje nie jest ograniczona do prostego potwierdzenia prawa krajowego, jakie zostalo
przedstawione przez wnoszacego o uniewaznienie prawa do znaku.

Co sie tyczy kontroli sadowej wykonywanej w drugiej kolejnosci przez Sad, nalezy podkresli¢, ze jak
zauwazyl rzecznik generalny w pkt 92 opinii, kontrola ta powinna spelnia¢ wymogi wynikajace
z zasady skutecznej ochrony sadowej. Skoro stosowanie prawa krajowego w rozpatrywanym kontekscie
proceduralnym moze skutkowa¢ pozbawieniem wilasciciela wspélnotowego znaku towarowego
przystugujacego mu prawa, konieczne jest, by Sad nie byl pozbawiony z powodu ewentualnych luk
w dokumentach przedlozonych na dowdd majacego zastosowanie prawa krajowego rzeczywistej
mozliwosci wykonywania skutecznej kontroli. W tym celu musi zatem mie¢ mozliwo$¢ weryfikacji, nie
tylko na podstawie przediozonych dokumentéw, tresci, przeslanek stosowania i zakresu przepiséw
prawa, na ktére powoluje sie wnoszacy o uniewaznienie prawa do znaku.

W rezultacie Sad, nie naruszajac prawa, orzekl w pkt 20 zaskarzonego wyroku, ze ,w okoliczno$ciach,
w ktérych OHIM moze zosta¢ wezwany do wziecia pod uwage w szczegdlnosci prawa krajowego
panstwa czlonkowskiego, gdzie podlega ochronie nabyte wcze$niej prawo, na ktérym oparty jest
wniosek o uniewaznienie prawa do znaku, OHIM jest obowigzany z urzedu zasiega¢ informacji
dotyczacych prawa krajowego obowiazujacego w zainteresowanym panstwie cztonkowskim w sposéb,
ktéry uzna za wlasciwy w tym celu, jezeli informacje takie sa niezbedne dla oceny przestanek
stosowania rozpatrywanej podstawy uniewaznienia, a w szczegélnosci prawdziwosci powolywanych
okolicznosci faktycznych lub mocy dowodowej przedtozonych dokumentow”.
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W niniejszym przypadku Sad, zauwazywszy w pkt 24 zaskarzonego wyroku, ze OHIM zastosowal
art. 2702 i 2703 wloskiego kodeksu cywilnego w celu oceny mocy dowodowej umowy z 1986 r.,
réwniez wzigl pod uwage w pkt 27-32 wspomnianego wyroku art. 2704 tegoz kodeksu, dotyczacy
charakteru pewnego daty na dokumencie prywatnym, a takze orzecznictwo krajowe dotyczace wykladni
i stosowania tego ostatniego artykulu. Czyniac tak, Sad nie wykroczyl poza granice przystugujacego mu
uprawnienia do zasiegania z urzedu informacji w celu weryfikacji tresci, przestanek stosowania
i zakresu krajowych przepiséw prawa, na ktére powoluje sie wnoszacy o uniewaznienie prawa do
znaku, w celu ustalenia mocy dowodowej umowy, na ktérej wnoszacy o uniewaznienie prawa do
znaku opiera swoje wczesniejsze prawo do zakwestionowanego znaku towarowego.

W tych okolicznosciach nalezy oddali¢ przywotany na poparcie skargi zarzut pierwszy w odniesieniu do
kazdej z dwdch jego czesci.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

Odnoszac sie do ogélnej zasady prawa Unii stanowigcej, ze adresatom decyzji wladz publicznych, ktére
wplywaja w istotny sposéb na ich interesy, powinno umozliwi¢ sie nalezyte przedstawienie ich
stanowiska, OHIM utrzymuje, ze w niniejszej sprawie nie mial tej mozliwosci w odniesieniu do wyroku
z dnia 14 czerwca 2007 r., na ktéry strony nie powotaly sie¢ w toku postepowania administracyjnego,
w zwiazku z czym nie stanowil on przedmiotu sporu przed Izba Odwotawcza. Wedlug OHIM, gdyby
mial on taka mozliwo$¢, rozumowanie i wnioski Sadu bylyby inne.

OHIM wywodzi z powyzszego, ze Sad naruszyl jego prawo do bycia wystuchanym.

NLC odpiera, ze kwestia prawna, w ktdrej wlasciwe jest orzecznictwo Corte suprema di cassazione,
zostala podniesiona przed rozprawa, gdyz Sad zgodnie z art. 64 swojego regulaminu postepowania
pismem z dnia 7 lutego 2012 r. zwrécit sie do OHIM o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczace
zakresu art. 2704 wloskiego kodeksu cywilnego. OHIM mial zatem mozliwos¢ bycia wysluchanym
w tej kwestii, zarowno na pi$mie, jak i w trakcie rozprawy, i nie mozna twierdzi¢, iz wyrok odnoszacy
sie do jakiegokolwiek wlasciwego lub ewentualnie wlasciwego orzecznictwa narusza prawo do obrony,
jesli nie poinformowano wczesniej o takim orzecznictwie.

NLC dodaje, ze nawet gdyby przyja¢, iz Sad naruszyl prawo, nie dajac OHIM mozliwosci
przedstawienia uwag dotyczacych powolywanego przez NLC orzecznictwa krajowego, naruszenie to
w zadnym razie nie mialo wplywu na rozstrzygniecie przez ten Sad rozpatrywanego przezen sporu.

Ocena Trybunalu

Prawo do rzetelnego procesu stanowi podstawowa zasade prawa Unii, ustanowiona w art. 47 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej.

Aby spelni¢ wymogi wynikajace z tego prawa, sady Unii obowiazane sa czuwa¢ nad tym, aby
w toczacym sie postepowaniu przestrzegana byla zasada kontradyktoryjnosci, i same powinny
przestrzegac tej zasady, ktéra znajduje zastosowanie do kazdego postepowania mogacego doprowadzi¢
do wydania przez instytucje Unii decyzji wplywajacej w istotny sposéb na interesy danej osoby (wyroki:
z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie C-89/08 P Komisja przeciwko Irlandii i in., Zb.Orz. s. [-11245,
pkt 51, 53; a takze z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie C-197/09 RX-II szczegélna procedura kontroli
M przeciwko EMEA, Zb.Orz. s. I-12033, pkt 41, 42).
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Zasada kontradyktoryjnosci nie tylko nadaje kazdej ze stron postepowania prawo do zapoznania sie
z materialem dowodowym i uwagami przedstawionymi sadowi przez strone przeciwng oraz do
ustosunkowania si¢ do nich. Oznacza ona réwniez prawo do zaznajomienia si¢ przez strony
z podniesionymi z urzedu przez sad zarzutami, na ktérych zamierza on oprze¢ swoje rozstrzygniecie,
oraz do ustosunkowania si¢ do nich. Dla spelnienia wymogéw zwiazanych z rzetelnym procesem wazne
jest, aby strony znaly i mogly przedyskutowa¢ w sposéb kontradyktoryjny zaréwno okolicznosci
faktyczne, jak i prawne, ktére maja decydujace znaczenie dla rozstrzygniecia postepowania (ww. wyrok
w sprawie Komisja przeciwko Irlandii, pkt 55, 56; a takze wyrok z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
C-472/11 Banif Plus Bank, pkt 30).

W niniejszym przypadku jest bezsporne, ze o wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. nie wspomniano ani
w toku postepowania przed OHIM, ani w pismach procesowych zlozonych do Sadu, lecz Sad powotal
sie na niego z urzedu po zakornczeniu procedury pisemnej.

Nalezy zatem zbada¢, czy w niniejszym przypadku strony mialy w toku postepowania przed Sadem
mozliwo$¢ przedstawienia uwag w przedmiocie wspomnianego wyroku.

Jak wynika z pism skierowanych do stron w dniu 7 lutego 2012 r. przez Sad oraz z zalaczonych do nich
pytan, o ile strony zostaly wezwane do przedstawienia swojego stanowiska odno$nie do art. 2704
wloskiego kodeksu cywilnego, o tyle nie umozliwiono im przedstawienia uwag co do wyroku z dnia
14 czerwca 2007 r., o ktérym nie bylo zadnej wzmianki w tych pismach.

Ponadto, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 117 opinii, z lektury pkt 32, 35, 36, 39 i 40
zaskarzonego wyroku jasno wynika, ze tre$¢ wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. odgrywala decydujaca
role w rozumowaniu Sadu. Sad uznal, iz Izba Odwolawcza mogla byla przypisa¢ wieksze znaczenie
nieprawidlowo$ciom zarzucanym przez NLC oraz ze w konsekwencji nalezalo stwierdzi¢ niewaznos$¢
spornej decyzji, wlasnie z tego wzgledu, ze stwierdzil on, iz Izba Odwotawcza nie uwzglednita
wspomnianego orzecznictwa, zgodnie z ktérym dowéd braku prawdziwosci daty stempla pocztowego
moze by¢ przedstawiony bez koniecznosci wszczecia postepowania o stwierdzenie falszerstwa.

Z powyzszego wynika, ze Sad naruszyl zasade kontradyktoryjnosci wynikajaca z wymogéw zwigzanych
z prawem do rzetelnego procesu.

Wynika z tego zatem, ze zarzut drugi podniesiony przez OHIM na poparcie odwolania nalezy
uwzglednic¢.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

Przy uwzglednieniu uchybienia proceduralnego, ktére dotyczy zastosowania przez Sad orzecznictwa
Corte suprema di cassazione odnoszacego si¢ do art. 2704 wloskiego kodeksu cywilnego, nie ma
potrzeby zbadania na tym etapie postepowania podnoszonego przez OHIM zarzutu trzeciego
dotyczacego oczywistej niespdjnosci oraz przeinaczenia faktéow, co zdaniem OHIM mialo wplyw na
zasadno$¢ rozumowania rozwinietego przez Sad na podstawie tego orzecznictwa.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze zaskarzony wyrok nalezy uchylié.

W przedmiocie skargi do Trybunalu
Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej w przypadku

uchylenia orzeczenia Sadu Trybunal moze wydaé orzeczenie ostateczne w sprawie, jesli stan
postepowania na to pozwala, lub skierowa¢ sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad.
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64 W niniejszym przypadku Trybunal uwaza, ze stan postepowania w niniejszej sprawie nie pozwala na
wydanie orzeczenia, albowiem strony powinny mie¢ uprzednio mozliwo$¢ wypowiedzenia sie na
zasadzie kontradyktoryjnosci co do pewnych elementéw prawa krajowego podniesionych z urzedu
przez Sad.

65 W rezultacie nalezy niniejsza sprawe skierowa¢ do Sadu, aby orzekl on co do istoty.

W przedmiocie kosztow

66 Poniewaz sprawa zostaly skierowana do Sadu, rozstrzygniecie o kosztach nastapi w orzeczeniu
konczacym postepowanie w sprawie.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:
1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie T-404/10 National
Lottery Commission przeciwko OHIM — Mediatek Italia i De Gregorio (Przedstawienie reki)

zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sad Unii Europejskiej, aby
orzekl on w przedmiocie zasadnosci skargi.

3) Rozstrzygniecie o kosztach nastapi w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

Podpisy
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