NIETO NUNO

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 22 november 2007 *

I mal C-328/06,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av
Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Spanien) genom beslut av den 17 juli 2006,
som inkom till domstolen den 27 juli 2006, i malet

Alfredo Nieto Nuiio

mot

Leonci Monlle6 Franquet,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna L. Bay
Larsen (referent), J. Makarczyk, P. Karis och J.-C. Bonichot,

* Rattegangssprak: spanska.
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generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Leonci Monlleé Franquet, genom C. Arcas Hernandez, procurador, och
C. Cardeluis de Balle, abogado,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och J.-C. Niollet, bada i egenskap av
ombud,

— Italiens regering, genom LM. Braguglia, i egenskap av ombud, bitradd av
P. Gentili, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom R. Vidal Puig och W. Wils,
béada i egenskap av ombud,

och efter att den 13 september 2007 ha hort generaladvokatens forslag till
avgorande,
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foljande

Dom

Begiran om forhandsavgérande avser tolkningen av artikel 4 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Alfredo Nieto Nufo, innehavare av det
registrerade varumirket FINCAS TARRAGONA, vilket omfattar olika verksam-
heter inom fastighetsbranschen, och Leonci Monlleé Franquet, fastighetsméklare i
Tarragona (Spanien), angiende den sistndmndes anvéindning i sin yrkesverksamhet
av det dldre oregistrerade varumirket FINCAS TARRAGONA, pa kastilianska, eller
FINQUES TARRAGONA, pa katalanska.

Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsrdttsliga bestdmmelserna

I artikel 4 i direktivet, med rubriken "Ytterligare registreringshinder eller ogiltig-
hetsgrunder med avseende pé konflikter med éldre rattigheter”, foreskrivs foljande:
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”1. Ett varumirke skall inte registreras eller om det &r registrerat skall det kunna
ogiltigforklaras

a) om det dr identiskt med ett dldre varumédrke och de varor eller tjanster som
varumirket har ansokts eller registrerats for dr identiska med de varor eller
tjanster for vilka det dldre varumérket ar skyddat,

b) om det pd grund av sin identitet eller likhet med det dldre varumirket och
identiteten eller likheten mellan de varor eller tjinster som tdcks av
varumérkena foreligger en risk att allménheten forvixlar dem, inbegripet risken
for att varumérket associeras med det édldre varumairket.

2. Med idldre varumirken i punkt 1 avses

d) varumirken som, vid tidpunkten for ansékan om registrering eller, i fore-
kommande fall, vid tidpunkten fér begiran om foretradesritt med avseende pa
anstkan om registrering av varumérket, dr vilkdnda i en medlemsstat, i den
betydelse som ges ordet vilkant’[*] i artikel 6a i Pariskonventionen.
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4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumaérke inte skall registreras eller,
om det &r registrerat, skall kunna ogiltigférklaras i féljande fall:

b) Om ritten till ett oregistrerat varumarke eller till ett annat i férvarvsverksamhet
anvént tecken har forvirvats fore tidpunkten for ansékan om registrering av det
yngre mirket eller fore tidpunkten f6r den foretriadesratt som aberopats till stod
for ansokan om registrering av det yngre mirket och om det oregistrerade
varumirket eller tecknet ger innehavaren ritt att férbjuda anviandningen av det
yngre varumérket.

... [*1 Pariskonventionen anvédnds i detta sammanhang uttrycket "notoriskt ként
mirke”. I 6verensstimmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen anvinds
dock nedan begreppet "vilkant varumérke”. Overs. anm.]

Artikel 6 i direktivet har rubriken "Begrinsningar av ett varumérkes rittsverkan”,
och i artikel 6.2 foreskrivs foljande:

"Varumirket ger inte innehavaren ritt att forbjuda tredje man att i nérings-
verksamhet anvinda en dldre rittighet som endast giller i ett avgransat geografiskt
omrade om rittigheten erkdnns av den ifrdgavarande medlemsstatens lagstiftning
samt anvédnds inom grianserna for det territorium i vilket den &r erkidnd.”
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Pariskonventionen

I artikel 6 bis i konventionen for industriellt réittsskydd, undertecknad i Paris den
20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och dndrad den
28 september 1979 (Forenta nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11851,
s. 305, SO 1970:60) (nedan kallad Pariskonventionen), vilken #r bindande for
Europeiska gemenskapens samtliga medlemsstater, foreskrivs foljande:

”Mdrken: notoriskt kinda miarken

1) Unionslidnderna forbinder sig att, [antingen] ex officio, om landets lagstiftning
sadant tillater, eller p& yrkande av malsdgande, vigra eller forklara ogiltig registrering
samt forbjuda anvindningen av ett fabriks- eller handelsmirke, som utgér kopia,
efterbildning eller 6versittning, dgnad att framkalla forviaxling, av ett méirke, som
vederboérande myndighet i registreringslandet eller det land dir mérket brukas
finner dirstides vara notoriskt kiant[*] sdsom redan tillkommande en person, som
ager njuta forman av férevarande konvention, och anvint fér samma eller liknande
varor. Detsamma skall gilla, da mérkets vasentliga del utgér en kopia av ett sddant
notoriskt kant mérke eller en efterbildning av detta, dgnad att framkalla forvixling.

2) En frist av minst fem ar fran registreringsdagen skall medgivas fér anhangiggé-
rande av talan om dylik registrerings upphévande. Unionslinderna har ritt att
foreskriva en frist inom vilken férbud att bruka mérke skall begiras.

3) For fall, da registreringen erhallits eller mirke brukats i ond tro, ma icke
bestdmmas nagon frist, inom vilken talan om registrerings upphévande eller forbud
att bruka mirke skall vara anhéngiggjord.” [*I direktiv 89/104 anvinds i detta
sammanhang begreppet "vilkint” (se Gversittarens anmirkning i punkt 3 ovan). I
Overensstimmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen anvinds dérfér
nedan begreppet "vilkint varumirke” i stillet for "notoriskt kant mirke”. Overs.
anm.]
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Den nationella lagstiftningen

I artikel 6 i den spanska lagen om varumirken nr 17/2001 (Ley de Marcas Espafola
17/2001) av den 7 december 2001 foreskrivs foljande:

”1. Foljande kiannetecken kan inte registreras som varumérken:

a) Kinnetecken som ar identiska med ett dldre varumirke som omfattar identiska
varor eller tjénster.

b) Kinnetecken i fraga om vilka det, pd grund av att de &r identiska med eller
liknar ett dldre varumérke och att de varor eller tjdnster som omfattas av
varumérkena éar identiska eller av liknande slag, foreligger en risk for forvaxling
hos allménheten, inbegripet risken for att kinnetecknet associeras med det dldre
varumérket.

2. Med ildre varumirken i punkt 1 avses

d) oregistrerade varumirken som, vid tidpunkten f6r ans6kan om registrering eller
tidpunkten for begdran om féretradesritt, ar valkdnda i Spanien i den mening
som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen.”
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Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Alfredo Nieto Nuiio dr innehavare av varumirket FINCAS TARRAGONA, vilket ar
registrerat i Spanien i klass 36 i Niceoverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med édndringar och tillagg, for verksamhet som avser forvaltning av fastigheter som
innehas med dganderitt och saméganderitt, uthyrning av fastigheter, forséljning av
fastigheter, juridisk rddgivning och utformning av byggprojekt.

Leonci Monlle6 Franquet ér fastighetsmiklare i Tarragona och anvinder offentligt
och kontinuerligt naringskannetecknet FINCAS TARRAGONA, pa Kkastilianska,
eller FINQUES TARRAGONA, pé katalanska.

Alfredo Nieto Nuiio vickte, med stod av den spanska varumdrkeslagstiftningen,
talan mot Leonci Monlleé Franquet vid Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona for
att fa faststdllt att svaranden gjort sig skyldig till intrdng i det registrerade
varumiérket FINCAS TARRAGONA.

Leonci Monlleé Franquet anforde till sitt forsvar att det néringskdnnetecken under
vilket han driver sin verksamhet dr ett vilkant dldre oregistrerat varumérke som han
har anvént atminstone sedan &r 1978. Han ingav ett genkidromal och yrkade att
registreringen av kdrandens varumérke skulle hévas.
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Den nationella domstolen har papekat att svaranden anvinder sitt oregistrerade
varumirke endast i staden Tarragona och dess omgivningar, vilket medfor att det
ber6érda omrade dir allménheten, kundkretsen, konsumenterna och konkurrenterna
finns inte omfattar hela Spanien eller en visentlig del av Spanien.

Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona beslutade under dessa omsténdigheter att
vilandeforklara malet och hénskjuta féljande tolkningsfriga till domstolen:

”"Skall begreppet varumérken som é&r vilkidnda’ i en medlemsstat, som anvinds i
artikel 4 i [direktivet], endast avse i vilken mén ett varumirke ar kint och inarbetat i
en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en véasentlig del av den medlemsstaten,
eller kan bedomningen av huruvida ett varumirke ar vilkant knytas till ett
territoriellt omrdde som inte sammanfaller med en stat utan med en autonom
region, ett distrikt, ett omrade eller en stad, beroende pa vilken vara eller tjanst som
omfattas av varumirket och varumairkets faktiska adressater; med andra ord
beroende pa den marknad inom vilken varumérket brukas?”

Provning av tolkningsfragan

Den fraga som stillts avser endast omfattningen av det geografiska omrade som
kravs for att ett dldre varumairke skall vara valkant, och avser inte kriterierna for
sjalva bedomningen av huruvida ett varumérke 4r vélkdnt, med avseende pa i vilken
man allmidnheten har kinnedom om varumérket.
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Vad betriffar omfattningen av det geografiska omrade som kriavs for att ett
varumdirke skall vara vilkdnt papekar domstolen att enligt artikel 4.2 d i direktivet
skall férekomsten av "vilkéinda varumérken”, i den betydelse som ordet vilkant ges i
artikel 6 bis i Pariskonventionen, bedémas ”i en medlemsstat”.

Den nationella domstolen har stéllt fragan for att fa klarlagt rickvidden av uttrycket
”i en medlemsstat”.

Mot bakgrund av omstdndigheterna i det nationella malet vill den nationella
domstolen fa klarhet i huruvida artikel 4.2 d i direktivet skall tolkas sa, att det dldre
varumdérket skall vara vélként i hela registreringsmedlemsstaten eller i en visentlig
del av denna medlemsstat, eller huruvida skyddet enligt denna bestimmelse dven
omfattar situationen da det dldre varumirket ar vilkdnt endast i en stad och dess
omgivningar.

Det kan visserligen inte krivas att varumirket dr vilkant i “hela” medlemsstaten,
eftersom det inte anges i den tolkade gemenskapsbestimmelsen, utan det &r
tillrackligt att varumarket ar valkiant i en vasentlig del av medlemsstaten (se analogt
dom av den 14 september 1999 i mal C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-
5421, punkt 28, angiende det nérliggande begreppet kint varumérke, avseende

vilket det i artikel 5.2 i direktivet likaledes hénvisas till en bedémning i
medlemsstaten”).

Den giingse betydelsen av de ord som anvénds i uttrycket ”i en medlemsstat” utgor
dock hinder for att uttrycket kan vara tillimpligt nér varumaérket ar vilkant endast i
en stad och dess omgivningar, vilka tillsammans inte utgor en visentligt del av
medlemsstaten.
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19 Under alla omstindigheter skall det papekas att ett dldre oregistrerat varumaérke i
férekommande fall kan omfattas sarskilt av

— artikel 4.4 b i direktivet, enligt vilken en medlemsstat kan besluta att ett
varumérke inte skall registreras eller, om det &r registrerat, skall kunna
ogiltigforklaras om rétten till ett oregistrerat varumérke har forvirvats tidigare
och om det oregistrerade varumirket ger innehavaren ritt att férbjuda
anvindningen av det yngre varumérket, och

— artikel 6.2 i direktivet, vilken ger en medlemsstat mojlighet att tillata
anvéndningen av en &ldre rittighet som endast giller i ett avgrinsat geografiskt
omrédde inom granserna for det territorium i vilket den ar erkand.

20 Utan att det paverkar de bada bestimmelsernas respektive tillimpningsomrade, skall
den fraga som stéllts besvaras enligt foljande. Artikel 4.2 d i direktivet skall tolkas s,
att det dldre varumirket skall vara vilként i hela registreringsmedlemsstaten eller i
en visentlig del av denna medlemsstat.

Rittegangskostnader

21 Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgdr ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella
domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra dn namnda parter har haft dr inte ersittningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

Artikel 4.2 d i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sa, att det
aldre varumirket skall vara vilkint i hela registreringsmedlemsstaten eller i en
visentlig del av denna medlemsstat.

Underskrifter
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