WYROK Z DNIA 9.3.2006 r. — SPRAWA C-421/04

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 9 marca 2006 r.”

W sprawie C-421/04

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Audiencia Provincial de Barcelona
(Hiszpania) postanowieniem z dnia 28 czerwca 2004 r., ktére wplynelo do
Trybunalu w dniu 1 pazdziernika 2004 r., w postgpowaniu:

Matratzen Concord AG

przeciwko

Hukla Germany SA,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, N. Colneric, ].N. Cunha Rodrigues, M. Ilesi¢
(sprawozdawca) i E. Levits, sedziowie,

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: R. Grass,

* Jezyk postepowania: hiszpariski,
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rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Matratzen Concord AG przez L. Giberta Vidauwrrego, abogado,

— w imieniu Hukla Germany SA przez 1. Daviego Armengola, abogado,

— w imieniu Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej przez
C. Jackson, dzialajgca w charakterze pefnomocnika, wspierang przez
E. Himsworth, barrister,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez R. Vidala i N.B. Rasmussena,
dzialajacych w charakterze petnomocnikéw,

Po zapoznaniu si¢ z opinig 1zecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 listopada
2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 28
i 30 WE.
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Wniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu migdzy Matratzen Concord AG
(zwana dalej ,Matratzen Concord”) a Hukla Germany SA (zwana dalej ,Hukla”)
w przedmiocie waznosci krajowego znaku towarowego.

Ramy prawne

Zgodnie z art. 28 WE ,[o]graniczenia ilo$ciowe w przywozie oraz wszelkie $rodki
o skutku réwnowaznym sa zakazane miedzy Paistwami Czlonkowskimi”,

Artykut 30 WE stanowi:

»Postanowienia artykutéw 28 i 29 nie stanowig przeszkody w stosowaniu zakazéw
lub ograniczern przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych
wzgledami [...] ochrony wlasnosci przemystowej i handlowej. Zakazy te
i ograniczenia nie powinny jednak stanowi¢ $rodka arbitralnej dyskryminacji ani
ukrytych ograniczen w handlu miedzy Paistwami Czlonkowskimi”.

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1; zwana dalej ,dyrektywa”) przewiduje
w motywie siddmym, ze ,osiagniecie celéw zamierzonych przez zblizanie
ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy
zarejestrowanego znaku towarowego byly zasadniczo jednakowe we wszystkich
panstwach czlonkowskich” oraz ze ,podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
dotyczace rejestracji samego znaku towarowego [...] powinny byé wymienione
w sposdb wyczerpujacy”.
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Artykut 3 dyrektywy wymienia podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznoéci
rejestracji. Artykul 3 ust. 1 lit. b) i ¢) stanowia w szczegélnosci, ze:

»Nie s3 rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione s3 jakiegokolwick odrézniajacego charak-
teru;

c) znaki towarowe, ktére skladaja si¢ wylacznie z oznaczeri lub wskazéwek
mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, iloéci, przezna-
czenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug”.

Postgpowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

Hulla jest wiascicielem stownego krajowego znaku towarowego MATRATZEN,
zarejestrowanego w Hiszpanii w dniu 1 maja 1994 r. migedzy innymi dla ,mebli
wypoczynkowych, takich jak 1ézka, rozkladane sofy, ézka pojedyncze, kolyski,
kanapy, hamaki, 16zka dostawiane i kolyski wiklinowe, meble skladane, kétka do
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¥6zek i mebli, nocne stoliki, krzesta, fotele i taborety, ramy do 6zek, sienniki,
materace i poduszki’, nalezacych do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

W dniu 10 pazdziernika 1996 r. Matratzen Concord zlozyla w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
wniosek o rejestracje jako wspélnotowego znaku towarowego znaku o charakterze
mieszanym — slowno-graficznym — zawierajacego miedzy innymi wyraz ,Matrat-
zen”, dla réznych towaréw nalezacych do klas 10, 20 i 24 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego.

W nastepstwie wniesienia przez Hukla sprzeciwu wobec tej rejestracji w oparciu
o wczesniejszy hiszpanski znak towarowy MATRATZEN, wspomniany wniosek
zostal odrzucony decyzja Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 31 pazdziernika
2000 r. Skarga na t¢ decyzje zostala oddalona wyrokiem Sadu z dnia 23 paZdziernika
2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(Matratzen), Rec. str. 1I-4335, utrzymanym w mocy w nastepstwie odwolania
postanowieniem Trybunalu z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P
Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. 1-3657.

Réwnolegle do postepowania w sprawie sprzeciwu prowadzonego przed organami
OHIM, a nastepnie przed sadami wspdélnotowymi Matratzen Concord wniosta do
Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Hiszpania) pozew o uniewaznienie
krajowego znaku towarowego MATRATZEN na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a), e) i f)
ustawy nr 32/1988 z dnia 10 listopada 1988 r. w sprawie znakéw towarowych (Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE nr 272 z dnia 12 listopada 1988 r.).
Co do istoty utrzymywatla ona, ze ze wzgledu na to, ze stowo ,Matratzen” oznacza
w jezyku niemieckim ,materac”, okreélenie, z ktérego sporny znak towarowy si¢
sklada, jest nazwa rodzajowa i moze wprowadzi¢ konsumentéw w blad co do
charakteru, jakosci, wlasciwosci lub pochodzenia geograficznego towaréw opatrzo-
nych tym znakiem.
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Pozew ten zostal oddalony orzeczeniem z dnia 5 lutego 2002 r., wobec czego
Matratzen Concord wniosta od niego apelacje do Audiencia Provincial de Barcelona.

Sad ten wskazuje, ze podstawowa funkcja znaku towarowego polega na wskazaniu
handlowego pochodzenia opatrzonych nim towaréw lub ustug oraz ze hiszpanskie
orzecznictwo uznaje nazwy zapozyczone z jezykéw obcych za dowolne, dziwaczne
lub fantazyjne, chyba Ze s3 one podobne do stowa hiszpariskiego pozwalajacego
domniemywa¢, ze przecigtny konsument zna ich znaczenie lub ze uzyskaly one
faktyczne znaczenie na rynku krajowym.

Tym niemniej Audiencia Provincial de Barcelona ma pewne watpliwosci, czy
wykladnia ta pozostaje w zgodzie z pojeciem ,jednolitego rynku”. Uwaza on, ze
nazwy rodzajowe w jezykach panstw czlonkowskich winny pozostawaé do
dyspozycji, tak aby mogly by¢ uzywane przez wszystkie przedsigbiorstwa majgce
siedzibe w tych panstwach. Ich rejestracja w charakterze znaku towarowego
w jednym z panistw czlonkowskich ulatwiataby powstawanie monopoli, ktérych
nalezy unika¢ w celu zapewnienia normalnej gry rynkowej, i moze prowadzi¢ do
naruszenia wyrazonego w art. 28 WE zakazu ograniczen ilociowych w przywozie
migdzy paiistwami cztonkowskimi.

Sad krajowy uwaza, ze w zawistej przed nim sprawie hiszpanski znak towarowy
MATRATZEN stawia jego wlagciciela w sytuacji, w ktérej znak ten moze mu stuzy¢
do ograniczenia przywozu materacy pochodzacych z niemieckojezycznych paristw
czfonkowskich i w konselwencji do ograniczenia swobodnego przeplywu towaréw.

Sad ten zastanawia si¢ jednakie, czy takie ograniczenia moga znajdowaé
uzasadnienie na podstawie art. 30 WE. W tym zakresie wskazuje on, ze w wyroku
z dnia 3 lipca 1974 r. w sprawie 192/73 Van Zuylen, Rec. str. 731, Trybunat
potwierdzil prymat zasady swobodnego przeplywu towaréw nad krajowa ochrong
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praw z zakresu wlasnoéci przemysiowej i stwierdzil, Ze odwrotne rozwigzanie
prowadziloby do niepozadanego rozgraniczenia rynkéw, naruszenia swobodnego
przeplywu towaré6w i wprowadzenia ukrytych ograniczet w handlu miedzy
patistwami cztonkowskimi.

Uznajac, Ze rozstrzygniecie zawislego przed nim sporu wymaga dokonania wykladni
art. 30 WE, Audencia Provincial de Barcelona postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwréci¢ sig do Trybunatu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»Czy waznos¢ rejestracji znaku towarowego w jednym paristwie cztonkowskim moze
stanowi¢ ukryte ograniczenie w handlu miedzy paiistwami czlonkowskimi, jezeli
znak ten pozbawiony jest charakteru odrdzniajacego lub stuzy w obrocie do
oznaczania opatrzonego nim towaru lub rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia,
wartoéci, pochodzenia geograficznego, lub innych wlaéciwoéci tego towaru w jezyku
innego paristwa czlonkowskiego, jezeli tym jezykiem nie méwi si¢ w paristwie
rejestracji, tak jak to moze mie¢ miejsce w przypadku hiszpanskiego znaku
towarowego »MATRATZEN« majacego oznaczaé materace i towary pokrewne?”,

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Zadajac pytanie, sad krajowy dazy zasadniczo do ustalenia, czy art. 28 i 30 WE nalezy
interpretowaé w ten sposdb, ze stoja one na przeszkodzie rejestracji w panstwie
czlonkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapozyczonego
z jezyka innego paristwa czlonkowskiego, w ktérym to jezyku jest on pozbawiony
charakteru odrézniajacego lub jest opisowy w odniesieniu do towar6éw lub ustug, dla
ktérych wniesiono o rejestracje.
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Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze w ramach ustanowionej w art. 234 WE
procedury wspétpracy migdzy sadami krajowymi a Trybunalem do tego ostatniego
nalezy udzielenie sadowi krajowemu uzytecznej odpowiedzi, ktéra umozliwi mu
rozstrzygnigcie zawistego przed nim sporu. Z tego punktu widzenia Trybunal moze
wzig¢ pod rozwage normy prawa wspélnotowego, na ktére sad krajowy nie powotat
si¢ w swoim pytaniu (zob. w szczegdlnosci wyroki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie
C-230/98 Schiavon, Rec. str. 1-3547, pkt 37, oraz z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie
C-469/00 Ravil, Rec. str. I-5053, pkt 27).

Jak wynika z motywu siédmego dyrektywy 89/104, wymienia ona w sposéb
wyczerpujacy podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci dotyczace rejestracji
samego znaku towarowego.

Tymczasem, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem $rodki krajowe w dziedzinie,
ktéra jest przedmiotem wyczerpujacej harmonizacji na plaszczyZnie wspdlnotowej,
muszg by¢ oceniane w $wietle przepiséw regulujacych te érodki harmonizujace, a nie
przepiséw prawa pierwotnego (zob. w szczegdlnodci wyroki z dnia 20 marca 1997 r.
w sprawie C-352/95 Phytheron International, Rec. str. 1-1729, pkt 17, z dnia
13 grudnia 2001 r. w sprawie C-324/99 DaimlerChrysler, Rec. str. [-9897, pkt 32,
oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie C-210/03 Swedish Match, Zb.Orz.
str. 1-11893, pkt 81).

W konsekwencji to wlasnie w $wietle przepiséw dyrektywy, a w szczegdlnosci jej
art. 3, ktory dotyczy bezwzglednych podstaw odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
rejestracji, a nie na podstawie art. 28 i 30 WE, nalezy dokonaé¢ oceny, czy prawo
wspdlnotowe stoi na przeszkodzie rejestracji takiego krajowego znaku towarowego,
jak bedacy przedmiotem postepowania przed sadem krajowym.

Artykut 3 dyrektywy nie zawiera jakiejkolwiek podstawy odmowy rejestracji
dotyczacej specyficznie znakéw towarowych skladajacych si¢ z wyrazu zapozyczo-
nego z jezyka panstwa czlonkowskiego innego niz panstwo rejestracji, w ktérym to
jezyku wyraz ten pozbawiony jest charakteru odrézniajacego lub jest opisowy
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje.
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Ponadto taki znak towarowy nie jest bezwzglednie objety podstawami odmowy
rejestracji opartymi na braku charakteru odrézniajacego lub posiadaniu przez znak
towarowy charakteru opisowego, okre§lonymi odpowiednio w art. 3 ust. 1 lit. b) i ¢)

dyrektywy.

W istocie oceniajac, czy krajowy znak towarowy pozbawiony jest charakteru
odrézniajacego lub jest opisowy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych
wniesiono o rejestracje, nalezy wzig¢ pod uwage sposéb postrzegania go przez
zainteresowanych odbiorcéw, a mianowicie w obrocie lub przez wlasciwie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta
wspomnianych towaréw lub uslug na obszarze, dla ktérego wniesiono o rejestracje
(zob. wyroki z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97
Windsurfing Chiemsee, Rec. str. 1-2779, pkt 29, oraz z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 77, i w sprawie
C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 50).

Moze si¢ zdarzy¢, ze z uwagi na réznice jezykowe, kulturowe, spoleczne
i ekonomiczne miedzy pafstwami czlonkowskimi znak towarowy, ktéry jest
pozbawiony charakteru odrézniajacego lub jest opisowy w odniesieniu do danych
towaréw lub uslug w jednym panstwie czlonkowskim, ma charakter odrézniajacy
lub nie jest opisowy w innym paiistwie czlonkowskim (zob. analogicznie
w odniesieniu do wprowadzajacego w blad charakteru znaku towarowego wyrok
z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie C-313/94 Graffione, Rec. str. [-6039, pkt 22).

W konsekwengji art. 3 ust. 1 lit. b) i ¢) dyrektywy nie stoi na przeszkodzie rejestracji
w panstwie czlonkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu
zapozyczonego z jezyka innego panistwa czlonkowskiego, w ktdrym to jezyku jest on
pozbawiony charakteru odrdzniajacego lub jest opisowy w odniesieniu do towaréw
lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje, chyba ze zainteresowani odbiorcy
w panstwie czlonkowskim, w ktérym wniesiono o rejestracje, byliby w stanie
odczytaé znaczenie tego stfowa.
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Taka wyktadnia dyrektywy jest zgodna z postanowieniami Traktatu,
a w szczegblnosci z postanowieniami art. 28 i 30 WE.

W istocie utrwalone orzecznictwo stanowi, ze w zakresie stosowania zasady
swobodnego przeplywu towaréw traktat nie wplywa na istnienie praw uznawanych
przez ustawodawstwo panstwa czlonkowskiego w dziedzinie wlasnosci intelektual-
nej, a jedynie — w zaleznosci od okolicznoéci — ogranicza ich wykonywanie (wyroki
z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie 119/75 Terrapin, Rec. str. 1039, pkt 5, z dnia
22 stycznia 1981 r. w sprawie 58/80 Dansk Supermarked, Rec. str. 181, pkt 11, oraz
ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM, pkt 40).

Na podstawie tego orzecznictwa w pkt 42 ww. postanowienia w sprawie Matratzen
Concord przeciwko OHIM — w ktérej rozpatrywany byl juz hiszpanski znak
towarowy MATRATZEN, stanowiacy przedmiot postepowania przed sadem
krajowym — Trybunal orzekl, Ze zasada swobodnego przeplywu towaréw nie stoi
na przeszkodzie, aby panstwo czlonkowskie dokonywalo rejestracji w charakterze
krajowego znaku towarowego oznaczenia, ktére w jezyku innego pafistwa
cztonkowskiego stanowi opis danych towaréw lub ushug,

Stwierdzenie to znajduje réwniez zastosowanie w sytuacji, gdy w jezyku innego
paristwa czlonkowskiego niz parnistwo czlonkowskie rejestracji dane oznaczenie
pozbawione byloby charakteru odrézniajacego w odniesieniu do towaréw lub ustug
zawartych we wniosku o rejestracje.

Nalezy dodac, jak to réwniez wskazal rzecznik generalny w pkt 59-64 opinii, ze
rejestracja znaku towarowego, takiego jak bedacy przedmiotem postgpowania przed
sadem krajowym, w jednym z panstw czlonkowskich nie zakazuje uzywania przez
innych przedsigbiorcéw w tym paiistwie czfonkowskim wyrazu, z ktérego sklada sie
ten znak towarowy.
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Podsumowujac, na postawione pytanie nalezy odpowiedzie¢ w ten sposéb, Ze art. 3
ust. 1 lit. b) i ¢} dyrektywy nie stoi na przeszkodzie rejestracji w panstwie
czfonkowskim w charakterze krajowego, znaku towarowego wyrazu zapozyczonego
z jezyka innego panstwa czlonkowskiego, w kt6rym to jezyku jest on pozbawiony
charakteru odrézniajacego lub jest opisowy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktérych wniesiono o rejestracje, chyba ze zainteresowani odbiorcy w panstwie
czfonkowskim, w ktérym wniesiono o rejestracjg, byliby w stanie odczytaé znaczenie
tego stowa.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sademy
do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyiszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw painstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych nie stoi na przeszkodzie rejestracji
w panstwie czlonkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu
zapozyczonego z jezyka innego panhstwa czlonkowskiego, w ktérym to jezyku
jest on pozbawiony charakteru odrézniajacego lub jest opisowy w odniesieniu
do towaréw lub uslug, dla ktérych wniesiono o rejestracje, chyba ze
zainteresowani odbiorcy w panistwie czlonkowskim, w ktérym wniesiono
o rejestracje, byliby w stanie odczyta¢ znaczenie tego stowa.

Podpisy

I-2332



