NIETO NUNO

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 paivani marraskuuta 2007

Asiassa C-328/06,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostéd, jonka
Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Espanja) on esittdnyt 17.7.2006 tekemallddn
paitokselld, joka on saapunut yhteisGjen tuomioistuimeen 27.7.2006, saadakseen
ennakkoratkaisun asiassa

Alfredo Nieto Nuiio

vastaan

Leonci Monlle6 Franquet,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekd
tuomarit L. Bay Larsen (esittelevd tuomari), J. Makarczyk, P. Kiris ja J.-C. Bonichot,

* Qikeudenkéyntikieli: espanja.
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julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon Kkirjallisessa kisittelyssa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Monlleé Franquet, edustajinaan procurador C. Arcas Hernandez ja abogado C.
Cardelus de Balle,

— Ranskan hallitus, asiamiehinddn G. de Bergues ja J.-C. Niollet,

— Italian hallitus, asiamiehendén I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato
P. Gentili,

— Euroopan yhteisjen komissio, asiamiehinién R. Vidal Puig ja W. Wils,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.9.2007 pidetyssi istunnossa esittimén ratkaisuehdo-
tuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynt6 koskee jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddéannon lahenta-
misestd 21.12.1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1; jaljempéana direktiivi) 4 artiklan tulkintaa.

Tami pyynto on esitetty asiassa, jossa kantajana on Nieto Nuno, rekisteréidyn
tavaramerkin FINCAS TARRAGONA, joka kattaa kiinteistoasioihin liittyvit
erilaiset palvelut, haltija, ja vastaajana Monlle6 Franquet, Tarragonassa (Espanja)
toimintaansa harjoittava kiinteistonvilittdjd, ja jossa on kyse siitd, ettd Monlle6
Franquet on kayttinyt ammattinsa harjoittamisessa aikaisempaa rekisteréimatonti
tavaramerkkia FINCAS TARRAGONA espanjan kielelld tai FINQUES TARRA-
GONA Kkatalonian kielella.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Yhteison lainsddddanto

Direktiivin 4 artiklassa, jonka otsikkona on "Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta
koskevat rekisterdinnin esteet ja mitdttomyysperusteet”, sdddetddn seuraavaa:
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”1. Tavaramerkkid ei saa rekisterdidd tai, jos se on rekisterdity, se on julistettava
mitattomaksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki& haetaan tai tavaramerkki on rekisteroity, ovat samoja kuin
tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkid suojataan;

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisén
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Edelld 1 kohdassa "aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

d) tavaramerkkejd, jotka tavaramerkin rekisterdintihakemuksen tekopiivini tai
tavaramerkin rekisterdintihakemuksen [osalta vaadittuna etuoikeuspiivini]
ovat [olleet] jasenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 [bis
artiklassa] tarkoitetussa merkityksessa.
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4. Jasenvaltio voi lisdksi sddtad, ettd tavaramerkkid ei saa rekister6idé tai, jos se on
rekisterdity, ettd se on julistettava mitéttomaksi, mikali:

b) oikeus rekisteroimattomain tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoimin-
nassa kaytettyyn merkkiin on saatu ennen paivid, jona hakemus myShemmain
tavaramerkin rekisteréimiseksi on tehty tai jona myohemmin tavaramerkin
rekisterdintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekister6imittoman
tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltdid myohemmin
tavaramerkin kayttdminen;

Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”,
2 kohdassa saddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kidyttamastd elinkeinotoiminnassa
aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jasenvaltion lainsddddnnon
mukaan on voimassa vain erityiselld alueella.”
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Pariisin yleissopimus

Teollisoikeuden suojelemista koskevan yleissopimuksen, joka on allekirjoitettu
Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja
muutettu 28.9.1979 (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nro 11851, s. 305;
jaljempéand Pariisin yleissopimus) ja joka sitoo kaikkia Euroopan yhteison
jasenvaltioita, 6 bis artiklassa siddetddn seuraavaa:

"Tavaramerkit: yleisesti tunnetut tavaramerkit

1. Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsdddanté sen sallii, tai
asianomistajan vaatimuksesta epddmidn tai julistamaan mitattomaksi sellaisen
tehtaan- tai kauppamerkin rekisteréinnin ja kieltiméddn sen kéyton, jos se on
sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jaljitelmi tai kadnnds toisesta merkisti, jonka
asianomainen rekisterdinti- tai kdyttdmaan viranomainen katsoo — — siind maassa
yleisesti [tunnetulla tavalla] kuuluvan henkilélle, jolla on oikeus saada hyvikseen
téstd yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitd kaytettdvan samoissa tai samankaltai-
sissa tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tillaisen yleisesti
tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jiljitelma.

2. Kanteen nostamiseksi sanotunlaisen rekisteréinnin mitéttomaksi julistamiseksi
on varattava vihintddn viiden vuoden aika rekisterdintipdivista. Liittomailla on
oikeus madrata aika, jonka kuluessa merkin kayton kieltamistd on vaadittava.

3. Mitattomaksi julistamista koskevan kanteen tai kayton kieltdmista koskevan
vaatimuksen esittiminen eivit ole maidrdaikaan sidottuja, jos rekisterdinti on
tapahtunut tai merkkié on kéytetty vilpillisessd mielessa.”
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Kansallinen lainsddddinto

Espanjan tavaramerkkilain nro 17/2001 (Ley de Marcas Espaiiola 17/2001), joka on
annettu 7.12.2001, 6 §:ssd sdddetddn seuraavaa:

”]1. Tavaramerkkii ei saa rekisterdida,

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkkid haetaan, ovat samoja;

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikai-
semman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

2. Edella 1 momentissa "aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan

d) rekisterdimattomid tavaramerkkeji, jotka tavaramerkin rekisterdintihakemuk-
sen tekopdividni tai etuoikeuspéiviani ovat olleet Espanjassa yleisesti tunnettuja
Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessa.”
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Pidasian oikeusriita ja ennakkoratkaisukysymys

Nieto Nuiio on Espanjassa rekisteroidyn tavaramerkin FINCAS TARRAGONA
haltija tavaroiden ja palvelujen kansainvilisti luokitusta tavaramerkkien rekisterti-
misti varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se
on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia
seuraavia palveluja varten: omaisuuden ja yhteisomaisuuden hoito, kiinteistojen
vuokraus, kiinteistjen myynti, oikeudellinen avustus ja kiinteistéjen perustajaura-
kointi.

Monlle6 Franquet, joka on Tarragonassa toimintaansa harjoittava kiinteistonvélit-
tdja, kayttaa julkisesti ja sdannollisesti nimed FINCAS TARRAGONA espanjan
kielelld tai FINQUES TARRAGONA katalonian kielelli oman ammattitoimintansa
tunnuksena.

Nieto Nuiio on nostanut Espanjan tavaramerkkilain nojalla kanteen Monlleé
Franquetia vastaan Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelonassa sen toteamiseksi, etti
vastaaja on loukannut rekisterdityd tavaramerkkia FINCAS TARRAGONA.

Monlle6 Franquet on todennut puolustuksekseen, ettd nimi, jota han kayttada
ammattinsa harjoittamisessa, on aikaisempi rekister6iméton yleisesti tunnettu
tavaramerkki, jota hdn on kayttanyt ainakin vuodesta 1978 lihtien. Hén on esittanyt
vastavaatimuksen kantajan tavaramerkin mitattomaksi julistamisesta.
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Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin toteaa, ettd pédasian vastaaja kayttda
rekister6imdtonti tavaramerkkiddn vain Tarragonan kaupungissa ja sen lahiympa-
ristossd niin, ettd yleison, asiakkaiden, kuluttajien ja kilpailijoiden kannalta
merkityksellinen alue ei ole Espanja kokonaisuudessaan eikd myé6skddn sen
merkittdva osa.

Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona on tissé tilanteessa paattanyt lykata asian
kasittelyd ja esittdd yhteistjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysy-
myksen:

"Onko katsottava, ettd [direktiivin] 4 artiklassa mainittu kisite tavaramerkit, jotka
ovat jisenvaltiossa ’yleisesti tunnettuja’, tarkoittaa ainoastaan ja yksinomaan
tunnettuuden ja vakiintumisen tasoa jossain Euroopan unionin jisenvaltiossa tai
valtion alueen merkittivissid osassa, vai voiko tavaramerkin yleinen tunnettuus
liittya johonkin alueeseen, joka ei ole yhteneviinen valtion alueen vaan autonomisen
alueen, maakunnan, l44nin tai kaupungin alueen kanssa, sen mukaan, mité tavaraa
tai palvelua tavaramerkilla tarkoitetaan ja keille tavaramerkki todellisuudessa
kohdennetaan, eli viime kadessid sen mukaan, milla markkinoilla tavaramerkkia
Kiytetdan?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

Esitetty kysymys on rajattu aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden
maantieteellisen laajuuden tarkasteluun, eikd se koske itse yleisen tunnettuuden
arviointiperusteita eli sitd, missd médrin tavaramerkin on oltava tunnettu.
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Yleisen tunnettuuden maantieteellisen lagjuuden osalta on syytd todeta, ettd
direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan “yleisesti tunnetun
tavaramerkin” olemassaoloa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa
merkityksessd on arvioitava tarkastelemalla tilannetta kyseisessd “jasenvaltiossa”.

Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen kysymys kohdistuu ilmaisun ”jasen-
valtiossa” merkityksen tismentdmiseen.

Padasian olosuhteiden perusteella se tiedustelee kysymyksellddn, onko direktiivin
4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, ettd aikaisemman tavaramerkin on
oltava yleisesti tunnettu rekisteréintijasenvaltion koko alueella tai sen olennaisessa
osassa, vai kattaako tissd sddnnoksessd tarkoitettu suoja myos sellaisen tilanteen,
jossa aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu vain yhdessd kaupungissa ja sen
lahiympéaristossa.

Koska tulkittavana olevassa siddnnoksessid ei sdddetd mitddn tismaillisempad taltd
osin, ei voida edellyttds, ettd tavaramerkki on yleisesti tunnettu jasenvaltion koko
alueella, vaan riittas, ettd se on yleisesti tunnettu jdsenvaltion olennaisessa osassa (ks.
vastaavasti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. [-5421,
28 kohta, jossa kasitellddn tavaramerkin ”laajaa tunnettuutta”, jonka osalta
direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa viitataan myos arviointiin "tdssd jasenvaltiossa”
vallitsevan tilanteen kannalta).

Kuitenkin ilmaisun “jasenvaltiossa” yleinen merkitys on esteeni sille, ettd timé
ilmaisu kattaisi myos yleisen tunnettuuden yhdessi kaupungissa ja sen lahiympa-
ristossd, jotka eivat yhdessda muodosta jasenvaltion olennaista osaa.
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Joka tapauksessa on huomautettava, ettd aikaisempi rekister6iméton tavaramerkki
voi tilanteen mukaan saada suojaa erityisesti

— direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla, jonka mukaan jisenvaltio
voi siétid, ettd tavaramerkkid ei saa rekister6ida tai, jos se on rekisteroity, ettd se
on julistettava mitattomaksi, mikali oikeus rekister6iméttomain tavaramerkkiin
on saatu aikaisemmin ja rekister6imattoman tavaramerkin haltijalla on oikeus
kieltdd myohemmaén tavaramerkin kéyttaminen

— direktiivin 6 artiklan 2 kohdan nojalla, jonka mukaan jdsenvaltio voi sallia
paikallisesti voimassa olevan aikaisemman oikeuden kiyton alueella, jolla se on
voimassa.

Téamaén vaikuttamatta ndiden kahden sdannoksen soveltamisaloihin kysymykseen on
siis syyta vastata, ettd direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten,
ettd aikaisemman tavaramerkin on oltava yleisesti tunnettu rekisterdintijisenvaltion
koko alueella tai sen olennaisessa osassa.

Oikeudenkdyntikulut

Pidasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisGjen tuomioistuimessa on
vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on péittda oikeudenkiyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkayntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin néille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd yhteisjen tuomioistuimelle, ei voida
madritd korvattaviksi.
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Niilld perusteilla yhteis6jen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddinnon lihentimisesti 21.12.1988 anne-
tun ensimméisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 2 kohdan d
alakohtaa on tulkittava siten, etti aikaisemman tavaramerkin on oltava yleisesti
tunnettu rekisterointijisenvaltion koko alueella tai sen olennaisessa osassa.

Allekirjoitukset
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