NIETO NUNO

WYROK TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 22 listopada 2007 r. :

W sprawie C-328/06

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona
(Hiszpania) postanowieniem z dnia 17 lipca 2006 r., ktére wplyneto do Trybunalu
w dniu 27 lipca 2006 r., w postepowaniu:

Alfredo Nieto Nuiio

przeciwko

Leonciowi Monlle6 Franquetowi,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, L. Bay Larsen (sprawozdawca),

J. Makarczyk, P. Kiris i J.C. Bonichot, sedziowie,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu L. Monlleé Franqueta przez C. Arcasa Herndndeza, procurador, oraz
C. Cardelusa de Balle, abogado,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Bergues’a oraz J.C. Niolleta, dzialaja-
cych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu wloskiego przez .M. Braguglie, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez P. Gentiliego, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez R. Vidala Puiga oraz W. Wilsa,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 wrze$nia
2007 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 4
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. L 40, str. 1, zwanej dalej ,,dyrektywg”).

Whniosek ten zostal ztozony w ramach sporu pomiedzy A. Nietem Nufiem, upraw-
nionym do zarejestrowanego znaku towarowego FINCAS TARRAGONA obej-
mujacego réznego rodzaju dzialalno$¢ w dziedzinie nieruchomosci a L. Monlle
Franquetem, posrednikiem w obrocie nieruchomos$ciami w Tarragonie (Hiszpania),
w przedmiocie uzywania przez tego ostatniego dla celéw prowadzonej dziatal-
nosci zawodowej wczesniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego FINCAS
TARRAGONA, w jezyku kastylijskim, lub FINQUES TARRAGONA, w jezyku
kataloniskim.

Ramy prawne

Uregulowania wspélnotowe

Artykul 4 dyrektywy, zatytutowany ,Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia
niewaznosci rejestracji dotyczace kolizji z prawami wcze$niejszymi”, stanowi:
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»1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje si¢ juz zarejestro-
wany znak, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla
ktorych wnioskuje sie o rejestracje, sa identyczne z towarami lub uslugami, dla
ktérych wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identycznos$ci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podo-
bienistwa do niego oraz identycznosci z towarami lub ustugami objetymi znakiem
towarowym lub podobienstwa do nich istnieje prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienistwo skoja-
rzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

d) znaki towarowe, ktére w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego lub,
w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzezenia pierwszenstwa dla zglo-
szenia znaku towarowego, sa powszechnie znane w panstwie czltonkowskim,
w znaczeniu, w jakim wyrazenie »powszechnie znane« jest uzywane w art. 6[bis]
konwencji paryskiej.
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4. Kazde panistwo czltonkowskie moze ponadto postanowi¢, ze znak towarowy nie
podlega rejestracji, a za niewazny uznaje sie juz zarejestrowany znak, jezeli:

b) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia uzywa-
nego w obrocie zostaly nabyte przed data zlozenia wniosku o rejestracje pdzniej-
szego znaku towarowego lub data pierwszenstwa podniesionego we wniosku
o rejestracje pdzniejszego znaku towarowego, oraz w jakim niezarejestrowany
znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje wlascicielowi prawo zakazania
uzywania pézniejszego znaku towarowego;

Artykul 6 dyrektywy, zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw znaku towarowego”,
w ust. 2 stanowi:

»Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania,
w obrocie handlowym, wczesniejszego prawa, ktére ma zastosowanie jedynie na
konkretnym obszarze, jezeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego
panstwa czlonkowskiego i w granicach terytorium, na ktérym jest uznawane”.
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Konwencja paryska

Artykul 6 bis konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej podpisanej
w Paryzu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie dnia
14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 wrze$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations
unies, vol. 828, nr 11851, str. 305; zwanej dalej ,konwencja paryska”), ktora wiaze
wszystkie panstwa czlonkowskie Wspoélnoty Europejskiej, stanowi:

»Znaki towarowe: znaki powszechnie znane

1. Panstwa bedace czlonkami Zwigzku zobowigzuja sie badz z urzedu, jezeli usta-
wodawstwo danego panstwa zezwala na to, badZz na wniosek zainteresowanego
odmoéwic rejestracji lub uniewaznié rejestracje oraz zakazaé uzywania znaku towaro-
wego, ktéry stanowi odtworzenie, nasladownictwo lub ttumaczenie mogace spowo-
dowaé jego pomylenie ze znakiem, ktéry wlasciwy organ panstwa rejestracji lub
uzywania uzna za powszechnie tam znany, jako znak nalezacy juz do osoby upraw-
nionej do korzystania z niniejszej konwencji, i uzywany na tych samych lub podob-
nych produktach. To samo stosuje sig, gdy istotna czes¢ znaku stanowi odtworzenie
takiego znaku powszechnie znanego lub nasladownictwo mogace spowodowac
pomylenie z tym znakiem.

2. Na zlozenie wniosku o wykreslenie takiego znaku powinien by¢ przyznany
termin co najmniej pieciu lat od daty rejestracji. Panistwa bedace cztonkami Zwiazku
moga ustali¢ termin, w ktérym powinien by¢ wniesiony wniosek w sprawie zakazu
uzywania znaku.

3. Nie bedzie ustalony termin do ztozenia wniosku o wykreslenie lub zakaz uzywania
znakéw zarejestrowanych lub uzywanych w ztej wierze”.
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Uregulowania krajowe

Artykul 6 Ley de Marcas Espanola nr 17/2001 (hiszpanskiej ustawy o znakach towa-
rowych nr 17/2001) z dnia 7 grudnia 2001 r. stanowi:

»1. Nie sa rejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia:

a) ktore sa identyczne z wcze$niejszym znakiem towarowym, ktérym oznaczane sg
identyczne towary lub ustugi;

b) w odniesieniu do ktérych ze wzgledu na ich identyczno$¢ lub podobieristwo do
wczesniejszego znaku towarowego lub ze wzgledu na identyczno$¢ lub podobieni-
stwo oznaczonych nimi towaréw lub ustug istnieje prawdopodobieristwo wpro-
wadzenia w btad odbiorcéw, ktére obejmuje prawdopodobieristwo skojarzenia
z wcze$niejszym znakiem towarowym.

2. Wczesniejszymi znakami towarowymi w rozumieniu ustepu 1 sa:

d) niezarejestrowane znaki towarowe, ktére w dacie ztozenia wniosku lub w dacie
wynikajacej z prawa pierwszenstwa wniosku wcze$niejszego znaku towarowego
sa powszechnie znane w Hiszpanii w rozumieniu art. 6bis konwencji paryskie;j”.
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Postepowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

A. Nieto Nuiio jest uprawnionym do znaku towarowego FINCAS TARRAGONA,
zarejestrowanego w Hiszpanii w klasie 36 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw towaro-
wych z dnia 15 czerwca 1957 r. w brzmieniu poprawionym i zmienionym, dla dzia-
talnosci zwigzanej z zarzadzaniem nieruchomosciami powierzonymi i nieruchomo-
$ciami wspélnymi, najmem nieruchomosci, sprzedaza nieruchomosci, doradztwem
prawnym i uslugami deweloperskimi.

L. Monlle6 Franquet, posrednik w obrocie nieruchomosciami w Tarragonie, uzywa
publicznie i w spos6b nieprzerwany nazwy FINCAS TARRAGONA, po kastylijsku,
lub FINQUES TARRAGONA, po katalonisku, dla oznaczenia swojej dzialalnosci
zawodowe;j.

A. Nieto Nuiio, dzialajac w oparciu o hiszpanskie przepisy dotyczace znakéw towa-
rowych, wniésl do Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona powéddztwo przeciwko
L. Monlleé Franquetowi w celu stwierdzenia naruszenia przez pozwanego prawa do
zarejestrowanego znaku towarowego FINCAS TARRAGONA.

L. Monlle6 Franquet na swoja obrone podnosil, ze nazwa, pod ktéra wykonuje swa
dziatalnos¢ zawodowy, jest wczesniejszym niezarejestrowanym powszechnie znanym
znakiem towarowym, ktdrego uzywa co najmniej od 1978 r. Ztozyt on wzajemny
wniosek o uniewaznienie rejestracji znaku towarowego powoda.
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Sad krajowy podnosi, ze pozwany uzywa swego niezarejestrowanego znaku towaro-
wego wylacznie w miescie Tarragona i w jego okolicach, a zatem wlasciwy sektor
odbiorcéw, klienteli, konsumentéw i konkurentéw nie obejmuje catej Hiszpanii ani
jej znacznej czes$ci.

W tych okolicznosciach Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona postanowit zawiesi¢
postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy pojecie znaku towarowego »powszechnie znanego« w danym panstwie czlon-
kowskim, o ktérym mowa w art. 4 [dyrektywy], nalezy odnosi¢ tylko i wytacznie
do stopnia jego znajomosci i utrwalenia sie w danym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej lub na znacznej czesci terytorium tego panstwa, czy tez pojecie znaku
powszechnie znanego moze by¢ wigzane réwniez z obszarem terytorialnym, ktéry
nie pokrywa sie z terytorium panstwa, lecz z terytorium wspoélnoty autonomicznej,
regionu, prowingji lub miasta, ze wzgledu na towar lub usluge, ktére oznaczone
sa znakiem towarowym, i rzeczywistych odbiorcéw tego znaku, a konkretnie, ze
wzgledu na rynek, na ktérym wystepuje dany znak towarowy?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Zadane pytanie dotyczy zasiegu geograficznego powszechnej znajomosci wczes-
niejszego znaku towarowego, a nie kryteridw oceny samej powszechnej znajo-
mosci rozwazanej pod wzgledem stopnia znajomosci znaku towarowego w kregu
odbiorcéw.
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W odniesieniu do zasiegu geograficznego powszechnej znajomosci nalezy podnies¢,
ze na mocy art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy istnienie ,znaku powszechnie znanego”
w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej winno by¢ analizowane ,w panstwie
czlonkowskim”.

Zwracajac sie ze swym pytaniem, sad krajowy ma na celu uzyskanie wyjasnienia
znaczenia pojecia ,w panstwie cztonkowskim”.

W $wietle okoliczno$ci toczacego sie przed nim sporu sad krajowy pyta w istocie,
czy art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze wczesniejszy
znak towarowy musi by¢ powszechnie znany na calym terytorium parstwa czlon-
kowskiego rejestracji lub na jego znacznej czesci, czy tez ochrona przyznana na mocy
tego przepisu obejmuje réwniez sytuacje, w ktdrej powszechna znajomos$¢ wcezesniej-
szego znaku towarowego jest ograniczona do jednego miasta i jego okolic.

W zwiazku z tym, poniewaz interpretowany przepis wspolnotowy nie jest w tym
zakresie precyzyjny, z cala pewnoscia nie mozna wymaga¢, by powszechna znajo-
mos$¢ wystepowala na ,calym” obszarze panstwa czlonkowskiego i wystarczy, by
wystepowala w jego znacznej cze$ci (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 wrze$nia
1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 28, odnoszacy sie
do podobnego pojecia ,renomy” znaku towarowego, w przypadku ktérej art. 5 ust. 2
dyrektywy odwoluje si¢ do oceny ,w panstwie cztonkowskim”).

Natomiast powszechne rozumienie poje¢ uzytych w wyrazeniu ,w panstwie
czlonkowskim” stoi na przeszkodzie uznaniu, ze znajduje ono zastosowanie do
powszechnej znajomosci ograniczonej do jednego miasta i jego okolic, niestanowia-
cych razem znacznej czesci panistwa cztonkowskiego.
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W kazdym razie nalezy zwrdci¢ uwage, ze wcze$niejszy niezarejestrowany znak
towarowy moze by¢ w odpowiednich przypadkach objety zakresem miedzy innymi:

— art. 4 ust. 4 lit. b) dyrektywy, na podstawie ktérego kazde paristwo cztonkowskie
moze postanowic, ze znak towarowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje
sie juz zarejestrowany znak, jezeli prawa do niezarejestrowanego znaku towaro-
wego zostaly nabyte wczesniej, oraz ze ten niezarejestrowany znak towarowy daje
jego wlascicielowi prawo zakazania uzywania p6zniejszego znaku towarowego;

— art. 6 ust. 2 dyrektywy, ktéry przyznaje panstwu czlonkowskiemu mozliwoscé
dopuszczenia uzywania wcze$niejszego prawa o zasiegu lokalnym, w granicach
terytorium, na ktérym jest uznawane.

Bez uszczerbku dla odpowiednich zakreséw zastosowania tych dwdch przepiséw, na
zadane pytanie nalezy zatem odpowiedzie¢, ze art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy nalezy
interpretowac w ten sposéb, iz wczesniejszy znak towarowy musi by¢ powszechnie
znany na calym terytorium panstwa czltonkowskiego rejestracji lub na jego znacznej
czesci.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem; do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (druga izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 4 ust. 2 lit. d) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odno-
szacych si¢ do znakéw towarowych nalezy interpretowaé w ten sposob, ze
wczes$niejszy znak towarowy musi by¢ powszechnie znany na calym terytorium
panstwa czlonkowskiego rejestracji lub na jego znacznej czesci.

Podpisy
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