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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 29 juin 2004 '

1. La présente affaire est issue du courant
finlandais de I'abondant contentieux qui s’est
développé, dans divers pays, entre la brasse-
rie tcheque Budéjovicky Budvar ? (ci-aprés la
«brasserie Budvar», ou simplement «Bud-
var») établie en Bohéme, dans la ville de
Ceské Budéjovice (Budweis tchéque) 3
(République tchéque), et la société améri-
caine Anheuser-Busch, Inc.? (ci-aprés
«Anheuser-Busch») concernant le droit
d’utiliser les termes «Bud», «Budweiser» et
similaires pour la commercialisation de leurs
biéres respectives.

1 — Langue ongmale: l'itahen.

2 — Dont la dénomunation sociale complete est «Budéjovicky
Budvar, narodny podnik, Budweiser Budvar, National Corpo-
ration, Budweiser Budvar, Entreprise Nationales et signifie:
«Brasserie Bud de Budweis, entreprise nationale». La brassere
actuelle est le résultat de la fusion de Pentreprise «Budweiser
Brauberechtigten Burgerliches Brauhaus», fondée en 1795 &
Budweis, et de l'entreprise «Cesky akciovy pwvovar v ¢
Budéjovicich», dénommée également «Budvar Tschechische
Aktien-Brauerei», fondée, toujours & Budwers, en 1895. En
1948, a la swite de la nationahsation, les deux entreprises ont
été réunies en une scule entreprise nationale, la «Jiho¢eské
pvovary», dent est 1ssue, en 1966, 'entreprise actuelle.

3 — Crapres «Budweis». Dans la ville de Budwers existe depuis le
XVI® siecle une industrie de la biere flonssante.

4 — Etablie a4 Sant Lows, Missouri (Etats-Ums d’Amenque).
Depws 1876, la brasserie Bavanan Brewery. transformée
ensumite en Anheuser-Busch, aurait commercialise sur le
marché local une biere sous Fappellation «Budweiser», puis
également sous la forme abregee «Bud». A ce qu'l parait, en
1911 Anheuser-Busch a obtenu finalement des brassenes alors
actives a Budweis l'autorisation d'utihser 'appellation sur les
marches non curopeens. Enfin, en 1939, elle a obtenu des
brasseries tchéques le droit exclusif d'utihser I'appellation
«Budweiser» sur le marche amencamn. Aprés la Seconde
Guerre mondiale, toutefois, Anheuser-Busch a commence a
exporter sa propre biere également en Europe (voir pour ces
donnees I'ordonnance de 1'Oberster Genichtshof autrnichien du
1" fevnier 2002, 4 Ob 13 00s., amsi que la deaision du tnbunal
féderal swsse du 15 fevrier 1999, BGE 125 11, p. 193).

2. A cette occasion, la Cour est appelée &
préciser, pour l'essentiel, quel est le régime
applicable a I'usage d'une marque enregis-
trée et d'une dénomination sociale suscepti-
bles d'entrer en conflit, en particulier a la
lumiére de l'accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce® (ci-aprés, selon sa version
anglaise, I'«accord TRIPs»).

I — Le cadre juridique

A — Le droit international

3. L'article 8 de la convention de Paris pour
la protection de la propriété indus-

5 — Cet accord figure a l'annexe | C de l'accord nstituant
I"'Organisation mondiale du commerce et 1 a éte approuve
au nom de la Communaute europeenne par la décision
94.800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).
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trielle ® (ci-aprés la «convention de Paris»)
prévoit que: «le nom commercial’ sera
protégé dans tous les pays de I'Union sans
obligation de dépét ou d’enregistrement,
qu'il fasse ou non partie d’'une marque de
fabrique ou de commerce».

4. L’article 2 de 'accord TRIPs fait un renvoi
au régime de plusieurs dispositions matériel-
les de la convention de Paris dont son
article 8. Ce dernier a donc été incorporé
dans le régime de 1'Organisation mondiale
du commerce (ci-aprés I'«OMC») 5.

5. Parmi les dispositions matérielles de
I'accord TRIPs qui nous intéressent ici,
Iarticle 16, paragraphe 1, prévoit:

«Le titulaire d’'une marque de fabrique ou de
commerce enregistrée aura le droit exclusif
d’empécher tous les tiers agissant sans son
consentement de faire usage au cours
d’opérations commerciales de signes identi-
ques ou similaires pour des produits ou des
services identiques ou similaires & ceux pour
lesquels la marque de fabrique ou de

6 — Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle signée le 20 mars 1883, Cet instrument juridique
a été modifié A plusieurs reprises, pour la dernitre fois 2
Stockholm par l'acte du 14 juillet 1967. Tous les Etats
membres de la Communauté européenne sont parties a la
convention telle que modifiée. La convention de Paris a été
signée seulement en langue francaise.

7 — Note valable uniquement pour la version italienne des
conclusions.

8 — La disposition énonce: «1. Pour ce qui est des Parties 11, III et
IV du présent accord, les Membres se conformeront aux
articles premier a 12 et & I'article 19 de la convention de Paris
(1967)».
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commerce est enregistrée dans les cas olt un
tel usage entrainerait un risque de confusion.
En cas d'usage d'un signe identique pour des
produits ou services identiques, un risque de
confusion sera présumé exister. Les droits
décrits ci-dessus ne porteront préjudice a
aucun droit antérieur existant® et n’affecte-
ront pas la possibilité qu’ont les membres de
subordonner I’existence des droits & I'usage.»

6. L’article 70 de l'accord TRIPs en fixe
'application dans le temps comme suit:

«1. Le présent accord ne crée pas d’obliga-
tions pour ce qui est des actes qui ont été
accomplis avant sa date d’application pour le
membre en question.

2. Sauf dispositions contraires du présent
accord, celui-ci crée des obligations pour ce
qui est de tous les objets existant & sa date
d’application pour le membre en question, et
qui sont protégés dans ce Membre 2 cette
date, ou qui satisfont ou viennent ultérieu-
rement a satisfaire aux critéres de protection

définis dans le présent accord. [...]»

9 — Tel que cela figure dans les trois versions linguistiques faisant
foi de l'accord TRIPs: en frangais «aucun droit antérieur
existant»; en anglais «any existing prior rights»; en espagnol
«ninguno de los derechos existentes con anterioridad». Dans
d'autres versions publiées au JO, par exemple la version
italienne, 'adjectif «existant» est omis.
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7. L'accord TRIPs, tout comme laccord
OMC, auquel il est annexé, est entré en
vigueur le 1° janvier 1995; toutefois, selon
son article 65, paragraphe 1, les membres
n'avaient pas |'obligation de I'appliquer avant
I'expiration d’une période d’un an a partir de
son entrée en vigueur.

B — Le droit communautaire

8. La Communauté est intervenue pour
réglementer la matiére des marques
commerciales en adoptant, pour ce qui nous
intéresse ici, la directive 89/104/CEE '° (ci-
aprés la «directive 89/104» ou la «directive»),
qui, «en harmonie compléte avec [...] la
convention de Paris» !, effectue un rappro-
chement des législations des Etats membres
pour certains aspects de la matiére, sans
toutefois procéder a une harmonisation
compleéte.

9. 11 convient de rappeler ici que, selon
l'article 4, paragraphe 1, de la directive:

«Une marque est refusée a I'enregistrement
ou est susceptible d'étre déclarée nulle si elle
est enregistrée [...] lorsqu’elle est identique a
une marque antérieure.»

10 — Premuere directive du Conseil, du 21 decembre 1988,
rapprochant les legislations des Etats membres sur les
marques (JO 1989, L 10, p. 1).

11 — Dernier considérant.

10. Selon le paragraphe 2 suivant de cet
article:

«[A]Jux fins du paragraphe 1, on entend par
‘marques antérieures’ [...]

d) les marques qui, a la date de dépot de la
demande de marque, ou, le cas échéant,
a la date de la priorité invoquée a 'appui
de la demande de marque, sont ‘notoi-
rement connues’ dans 1'Etat membre au
sens de l'article 6 bis de la convention
de Paris.»

11. L'article 4, paragraphe 4, sous b), prévoit
que chaque Etat membre pourra décider que
I'enregistrement d’une marque pourra étre
refusé ou, si elle est déja enregistrée, est
susceptible d'étre déclaré nul lorsque «des
droits a une marque non enregistrée ou un
autre signe utilisé dans la vie des affaires ont
été acquis avant la date de dépot de la
demande de marque postérieure ou, le cas
échéant, avant la date de la priorité invoquée
a l'appui de la demande de marque pos-
térieure, et que cette marque non enregistrée
ou cet autre signe donne a son titulaire le
droit d’interdire I'utilisation d’'une marque
postérieure».
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12. A son tour, pour ce qui nous intéresse,
l'article 5, paragraphe 1, dispose que:

«1. La marque enregistrée confére a son
titulaire un droit exclusif. Le titulaire est
habilité & interdire A tout tiers, en I'absence
de son consentement, de faire usage, dans la
vie des affaires:

a) d'un signe identique & la marque pour
des produits ou des services identiques
a ceux pour lesquels celle-ci est enregis-
trée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son
identité ou de sa similitude avec la
marque et en raison de l'identité ou de
la similitude des produits ou des servi-
ces couverts par la marque et le signe, il
existe, dans I'esprit du public, un risque
de confusion qui comprend le risque
d’association entre le signe et la
marque».

13. On peut notamment interdire, confor-
mément au paragraphe 3 de cet article,
d’apposer le signe sur les produits ou sur
leur conditionnement.
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14. Le paragraphe 5 précise que les para-
graphes précédents «n’affectent pas les dis-
positions applicables dans un Etat membre et
relatives 4 la protection contre I'usage qui est
fait d’un signe a des fins autres que celle de
distinguer les produits ou services, lorsque
I'usage de ce signe sans juste motif tire
indtument profit du caractére distinctif ou de
la renommée de la marque ou leur porte
préjudice».

C — Le droit national

15. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de
la toiminimilaki** (loi finlandaise relative
aux noms commerciaux, ci-aprés la «toimi-
nimilaki»), le droit exclusif d’utiliser un nom
commercial s'acquiert par I'enregistrement
de ce nom ou «sa consécration par 'usage»,
c'est-a-dire lorsque le nom commercial est
connu de maniére générale dans les milieux
visés par 'activité de I'opérateur économique
qui lutilise.

16. L’article 3, paragraphe 2, de la toimini-
milaki prévoit que le droit exclusif acquis en
vertu de l'usage confére a son titulaire le
pouvoir d’interdire & tout autre opérateur
économique d’utiliser un nom commercial
qui risque d’étre confondu avec le sien.

12 — Loi n° 128/79, du 2 février 1979, relative aux noms
commerciaux.
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17. Selon larticle 3, paragraphe 1, de la
tavaramerkkilaki * (loi finlandaise relative
aux marques, ci-aprés la «tavaramerkki-
laki»), chaque personne peut utiliser, dans
la vie des affaires son nom commercial
comme signe distinctif pour ses marchandi-
ses si cette utilisation n’est pas propre a créer
un risque de confusion avec une autre
marque déja protégée.

18. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de
la tavaramerkkilaki, le titulaire d'un droit
exclusif d’apposer un signe distinctif sur une
marchandise peut interdire & quiconque
d’utiliser, dans la vie des affaires, des
mentions pouvant créer une confusion avec
le signe protégé. 1l existe un risque de
confusion, selon l'article 6, paragraphe 1, de
la méme loi, uniquement si deux signes sont
utilisés pour désigner des marchandises
identiques ou similaires.

19. Lorsque plusieurs personnes revendi-
quent le droit exclusif d'apposer, sur leurs
marchandises, des signes susceptibles d’étre
confondus, ['article 7 de la tavaramerkkilaki
résout le conflit entre les deux droits en
reconnaissant la priorité au signe antérieur,
dans la mesure ou le droit revendiqué n’a pas
été perdu en raison, par exemple, du défaut
d’usage par le titulaire.

13 — Loi n° 7 1964, du 10 janvier 1964, relative aux marques.

20. De méme l'article 6, paragraphe 1, de la
toiminimilaki prévoit que, lorsqu’il s'agit de
trancher un litige qui concerne des noms
commerciaux susceptibles d’'étre confondus,
la priorité doit étre donnée a celui pour
lequel on peut invoquer un fondement
juridique antérieur.

21. Pour ce qui concerne le risque de
confusion entre une marque et un nom
commercial, l'article 14, paragraphe 1,
point 6, de la tavaramerkkilaki prévoit que
'on ne saurait enregistrer une marque plus
récente susceptible d’étre confondue avec un
nom commercial antérieur.

22. De la méme facon, l'article 10, point 4,
de la toiminimilaki dispose que l'on ne
saurait faire figurer dans le nom commercial
tout élément susceptible d'étre confondu,
notamment, avec la marque d'un autre
opérateur économique.

23. Enfin, selon ce qui ressort de l'ordon-
nance de renvoi, la jurisprudence finlandaise
a étendu la protection des noms commer-
ciaux, en vertu de l'article 8 de la convention
de Paris, également aux noms commerciaux
enregistrés dans un autre Etat adhérent a la
convention de Paris, a la condition que
I'élément «frappant» du nom commercial
soit connu, au moins dans une certaine
mesure, dans les milieux professionnels
concernés en Finlande ',

14 — Déasion prejudicielle du Korkemn otheus KKO 199423
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II — Les faits et la procédure

24. Le 1° février 1967, la brasserie Budvar a
inscrit son nom commercial au registre du
commerce tchécoslovaque avec une indica-
tion complexe formée de la mention «Budé-
jovicky Budvar», ainsi que «Budweiser Bud-
var», qui signifie «brasserie Bud’''® de
Budweis», suivie de I'indication de la forme
juridique de l'entreprise tant en langue
tchéque («ndrodn{ podnik») qu’en version
francaise («Entreprise Nationale») et anglaise
(«National Corporation»)

25. Elle était en outre titulaire en Finlande
des marques de biére «Budvar» et «Budwei-
ser Budvar», enregistrées respectivement le
21 mai 1962 et le 13 novembre 1972.
Toutefois, par un jugement du 5 avril 1982,
confirmé par un arrét du 28 décembre 1984,
les juridictions finlandaises ont prononcé la
déchéance des droits découlant de ces
marques au motif qu’elle ne les avait pas
utilisées.

26. Par la suite, entre le 5 juin 1985 et le
5 aoilit 1992, la brasserie concurrente
Anheuser-Busch a obtenu l'enregistrement
en Finlande des marques «Budweiser»,
«Bud», «Bud Light» et «Budweiser King of
the Beers», concernant toutes de la biére,

15 — «Budvar» en langue tchéque.
16 — Voir également ci-dessus, note 2.
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27. Le 11 octobre 1996, Anheuser-Busch
introduit un recours devant le Helsingin
Lirdjaoikeus (tribunal de premiére instance
d’Helsinki) visant a interdire a Budvar
I'utilisation des marques «Budéjovicky Bud-
var», «Budweiser Budvar», «Budweiser»,
«Budweis», «Budvar», «Bud» et «Budweiser
Budbriu», signes que Budvar avait I’habitude
d’apposer sur les conditionnements de biére
qu’elle produisait et qui étaient commercia-
lisés en Finlande, en demandant également la
condamnation de la brasserie tchéeque a la
réparation du préjudice. Selon Anheuser-
Busch, en effet, les signes utilisés par Budvar
risqueraient d’étre confondus avec les mar-
ques qu’elle avait enregistrées en Finlande.

28. Anheuser-Busch a en outre demandé
qu'il soit interdit & Budvar d’utiliser en
Finlande, sous peine d’amende en vertu de
la toiminimilaki, les dénominations commer-
ciales: «Budéjovicky Budvar, ndrodni pod-
nik», «Budweiser Budvar», «Budweiser Bud-
var, national entreprise», «Budweiser Budvar,
Entreprise Nationale» et «Budweiser Budvar,
National Corporation», et toute autre men-
tion similaire, susceptible d’étre confondue

avec ses propres marques enregistrées.

29. Budvar a fait valoir pour sa défense que
les signes qu’elle utilise en Finlande ne sont
pas susceptibles de créer une confusion avec
les marques d’Anheuser-Busch. De plus,
I'enregistrement de son nom commercial
dans son pays d’origine Iui conférerait en
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Finlande un droit antérieur sur le signe
«Budweiser Budvar», qui devrait étre protégé
conformément a l'article 8 de la convention
de Paris.

30. Par un jugement du 1°" octobre 1998, le
Helsingin kirgjioikeus a affirmé que le signe
«Budéjovicky Budvar», utilisé d’une facon
prédominante sur les étiquettes de la société
en tant que marque commerciale, se dis-
tinguait des marques enregistrées par
Anheuser-Busch, de sorte que les types de
biere portant les signes et les marques en
question n’étaient pas susceptibles d’étre
confondus les uns avec les autres.

31. II a en outre décidé que le signe
«BREWED AND BOTTLED BY BREWERY
BUDWEISER BUDVAR NATIONAL
ENTERPRISE», mentionné sur les étiquettes
en dessous dudit signe dominant et en
caractéres nettement plus petits que celui-
ci, n'était pas utilisé en tant que marque,
mais indiquait uniquement le nom commer-
cial de la brasserie tchéque.

32. Le kargjioikeus a donc reconnu a Budvar
le droit d’utiliser la version anglaise de son
nom commercial, enregistrée également
comme telle, en constatant qu’elle était,
selon les déclarations de témoins, connue
dans une certaine mesure dans les milieux
professionnels intéressés par l'activité d'An-
heuser-Busch, a 'époque ol cette derniére
avait demandé l'enregistrement de ses pro-
pres marques.

33. En appel, le Helsingin hovioikeus (cour
d’appel d'Helsinki) a jugé, par un arrét du
27 juin 2000, que les déclarations des
témoins susvisés ne suffisaient pas pour
prouver que la version anglaise du nom
commercial de Budvar ait été suffisamment
connue en Finlande, infirmant par consé-
quent ce qui avait été décidé dans le
jugement de premiére instance dans sa partie
relative & la protection a accorder a Budvar
au titre de Particle 8 de la convention de
Paris.

34. Anheuser-Busch et Budvar ont toutes
deux introduit un pourvoi en cassation
devant le Korkein oikeus (cour supréme)
contre l'arrét d'appel, en faisant valoir des
arguments analogues en substance a ceux
invoqués en premiére instance.

35. Saisi de la question, le Korkein oikeus a
décidé de suspendre la procédure et de
soumettre a la Cour les questions préjudi-
cielles suivantes:

«1) Lorsqu'il y a conflit entre une marque et
un signe accusé de porter atteinte a
celle-ci et que ledit conflit est intervenu
avant l'entrée en vigueur de l'accord
TRIPs, convient-il d'appliquer les dis-
positions de celui-ci afin de déterminer
lequel des deux droits a un fondement
juridique antérieur, s'il est indiqué que
la prétendue atteinte a la marque s'est
poursuivie au-dela de la date a laquelle

[ - 10999



CONCLUSIONS DE M. TIZZANO — AFFAIRE C-245/02

l'accord TRIPs est entré en vigueur dans
la Communauté et dans les Etats
membres de celle-ci?

2) En cas de réponse affirmative a la
premiére question:

a)

b)

Le nom commercial d'une société
peut-il, lui aussi, étre considéré
comme un signe pour des produits
ou des services au sens de l'arti-
cle 16, paragraphe 1, premiére
phrase, de 'accord TRIPs?

En cas de réponse affirmative au
point a) de la deuxiéme question,
dans quelles conditions un nom
commercial peut-il étre considéré
comme un signe pour des produits
ou des services au sens de larti-
cle 16, paragraphe 1, premiére
phrase, de 'accord TRIPs?

3) En cas de réponse affirmative au point
a) de la deuxiéme question:

Comment convient-il d’interpréter
la référence aux droits antérieurs
existants, faite & l'article 16, para-
graphe 1, troisiéme phrase, de 'ac-
cord TRIPs? Peut-on considérer que

I-11000

b)

le droit relatif & un nom commercial
est lui aussi un droit antérieur
existant au sens de larticle 16,
paragraphe 1, troisiéme phrase?

En cas de réponse affirmative au
point a), comment convient-il d’in-
terpréter la référence précitée a un
droit antérieur existant, figurant a
l'article 16, paragraphe 1, troisiéme
phrase, de I'accord TRIPs, en pré-
sence d'un nom commercial qui
n’est ni enregistré ni consacré par
I'usage dans I'Etat olt la marque est
enregistrée et sa protection a I'égard
du nom commercial en question
réclamée, compte tenu du fait qu'il
existe, en vertu de larticle 8 de la
convention de Paris, une obligation
de protection du nom commercial
indépendamment de l’enregistre-
ment de celui-ci et que, selon
I'organe d’appel permanent de
I'OMC, le renvoi que larticle 2,
paragraphe 1, de 'accord TRIPs fait
a l'article 8 de la convention de Paris
signifie que les membres de I'OMC
sont, en application dudit accord,
tenus de protéger le nom commer-
cial en vertu de cette derniére
disposition? Dans un tel cas, ot il
s’agit d’apprécier si un nom
commercial a un fondement juri-
dique antérieur a celui d’une
marque aux fins de l'article 16,
paragraphe 1, troisiéme phrase, de
I'accord TRIPs,

i) le fait que, dans I'Etat ol la
marque est enregistrée et sa
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protection réclamée, le nom
commercial ait été, du moins
dans une certaine mesure, connu
dans les milieux professionnels
intéressés de 1'Etat concerné
avant la date a laquelle I'enregis-
trement de la marque y a été
demandé;

ou que:

ii) dans les relations commerciales
intéressant I'Etat ot la marque
est enregistrée et sa protection
réclamée, le nom commercial ait
été utilisé avant la date a laquelle
'enregistrement de la marque a
été demandé dans cet Etat;

ou que:

iii) tout autre facteur qui permette
de déterminer si le nom
commercial doit étre considéré
comme un droit antérieur exis-
tant au sens de l'article 16, para-
graphe 1, troisiéme phrase, de
P'accord TRIPs?»

36. Les parties au principal, le gouverne-
ment finlandais et la Commission ont pré-

senté des observations écrites et orales dans
la procédure qui s’est ouverte devant la
Cour.

III — Analyse juridique

A — Introduction

37. Nous devons relever a titre préliminaire
qu'Anheuser-Busch soutient que I'ensemble
de la demande de décision préjudicielle serait
irrecevable, en faisant valoir que ni l'accord
TRIPs ni le droit communautaire ne seraient
applicables en 'espéce, puisque le litige dont
il s’agit est né avant l'entrée en vigueur de cet
accord et l'entrée de la république de
Finlande dans la Communauté; en outre et
en tout cas, il ne reléverait pas du champ
d’application matériel des dispositions har-
monisées au niveau de I'OMC et au niveau
communautaire.

38. Or, I'exception soulevée par Anheuser-
Busch ne saurait étre tranchée sans traiter en
méme temps les aspects de fond ayant trait,
respectivement, a la premiére question —
pour ce qui concerne l'aspect de I'applicabi-
lité ratione temporis de la réglementation
pertinente — et a la troisiéme question —
pour ce qui porte sur l'applicabilité ratione
materiae. Nous n’estimons donc pas oppot-
tun d’apprécier séparément l'aspect de la
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recevabilité, mais nous le traiterons plutét en
méme temps que le fond des questions
préjudicielles.

B — Sur la premiére question

39. Avec la premiére question, le juge de
renvoi demande, en substance, si 1'accord
TRIPs trouve application & un litige relatif au
conflit entre une marque et un signe (en
'espéce un nom commercial) susceptible de
porter atteinte a celle-ci, lorsque ledit conflit
est intervenu avant l'entrée en vigueur de
l'accord lui-méme, mais qu’il s’est poursuivi
au-dela de cette date.

40. A cet égard, nous devons tout d’abord
observer que, contrairement & ce qui est
soutenu par Anheuser-Busch, I'accord TRIPs
est certainement applicable ratione temporis

aux faits de la cause.

41. En effet, comme l'ont relevé a juste titre
Budvar et la Commission, dans la présente
affaire, le juge national est appelé a se
prononcer sur de prétendues violations du
droit des marques qui, ayant commencé vers
la fin de 1995, sont encore en cours. 1l s'agit
donc de comportements qui se poursuivent
et persistent méme au cours de la période
postérieure a l'entrée en vigueur de 'accord
TRIPs.
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42, En plus, en I'espéce, I'action en justice a
été introduite le 11 octobre 1996, c'est-a-dire
a4 une date ol cet accord était désormais
parfaitement applicable en Finlande, comme
dans le reste de la Communauté.

43. Or, comme la Cour a déja eu I'occasion
de le préciser dans l'arrét Schieving-Nijstad
e.a. 7, 'accord TRIPs s'applique méme a des
litiges nés a partir de faits antérieurs & son
entrée en vigueur «pour autant que l'atteinte
aux droits de propriété intellectuelle se
poursuive au-dela de la date a laquelle les
dispositions du TRIPs sont devenues appli-
cables & I'égard de la Communauté et des
Etats membres» %,

44, Or, si cela est vrai lorsque — comme
dans l'affaire Schieving-Nijstad e.a. — l'ac-
cord TRIPs est devenu applicable dans I'Etat
membre concerné «a un moment ol le
premier juge a mis l'affaire en délibéré, mais
ol il n’a pas encore statué» *°, a fortiori cet
accord sera applicable dans une affaire
introduite devant la juridiction nationale
aprés son entrée en vigueur, comme cela a
lieu en l'espéce.

45. Cette conclusion est, du reste, parfaite-
ment cohérente avec la jurisprudence de

17 — Arrét du 13 septembre 2001 (C-89/99, Rec. p. }-5851).
18 — Ibidem, point 50.
19 — Ibidem.
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I'organe d'appel de I'OMC relative a l'arti-
cle 70 de l'accord TRIPs, en vertu duquel
I'accord ne crée pas d’obligations liées a des
actes qui ont eu lieu avant sa date d’applica-
tion.

46. En effet, I'organe d’appel a eu 'occasion
de préciser que l'article 70, paragraphe 1, de
I'accord TRIPs «a seulement pour effet
d’exclure toutes obligations pour ce qui est
des ‘actes qui ont été accomplis’ avant la date
d’application de l'accord sur les TRIPs mais il
n'exclut pas les droits et obligations pour ce
qui est des situations qui continuent. Au
contraire, les ‘objets existant qui sont
protégés’ constituent manifestement une
situation qui continue» 2, a laquelle I'accord
TRIPs est par conséquent pleinement appli-
cable, conformément a ce que prévoit son
article 70, paragraphe 2.

47. Nous proposons donc de répondre a la
premiére question posée par la juridiction
nationale dans le sens que, en cas de conflit
entre une marque et un signe accusé de
porter atteinte a ladite marque, les disposi-
tions de l'accord TRIPs s'appliquent a la
question de la priorité du fondement juri-
dique d’'un des deux droits, méme lorsque le
conflit est apparu a une date antérieure a
I'entrée en vigueur de laccord TRIPs, a
condition que l'atteinte alléguée se poursuive

20 — Rapport de l'organe d'appel du 18 septembre 2000, affaire
Canada — Durée de la protection conferee par un brevet,
doc. num. WT/DS170/AB/R, dispomble sur le site www wto.
org, pomnt 69.

au-dela de la date a laquelle I'accord est entré
en vigueur dans la Communauté et dans ses
Etats membres.

C — Swr la deuxiéme question

48. Avec la deuxiéme question, le juge a quo
demande, en substance, si et a quelles
conditions un nom commercial peut étre
considéré, au sens de larticle 16, para-
graphe 1, premieére phrase, de l'accord
TRIPs, comme un signe en conflit avec une
marque enregistrée, de sorte que I'on puisse
en interdire 'usage de la part du titulaire de
cette derniére.

49. Tous ceux qui ont présenté des obser-
vations s'accordent pour retenir que —
quoique d'un point de vue abstrait la
protection de la marque et celle du nom
commercial agissent sur des plans différents
et non contradictoires — un signe protégé en
tant que nom commercial peut toutefois, a
certaines conditions, entrer en conflit avec
une marque enregistrée, au sens de l'article
précité.

50. Mais le probleme est de déterminer
quelles sont ces conditions.

I-11003
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51. A cet égard, Anheuser-Busch prétend
que, & partir du libellé de l'article 16,
paragraphe 1, premiére phrase, de l'accord
TRIPs, le titulaire d’'une marque serait
toujours en droit d’interdire a un tiers
Pusage d’'un nom commercial formé d'un
signe identique ou similaire & sa propre
marque, a condition que le tiers fasse usage
de ce signe «dans la vie des affaires».

52. Selon Budvar et le gouvernement finlan-
dais, par contre, il serait nécessaire de vérifier
si le nom commercial est utilisé en pratique a
des fins différentes de sa fonction principale,
et en particulier pour distinguer les produits
de son titulaire de ceux d’un autre opérateur
économique, en créant concrétement une
confusion avec une marque enregistrée par
cet opérateur pour des produits identiques.
Une telle vérification, souligne en particulier
le gouvernement finlandais, incomberait
essentiellement au juge national.

53. Enfin, selon la Commission, un tel
conflit serait résolu en faisant application
des dispositions régissant les conflits entre
marques.

54, Pour notre part, nous ne pouvons
manifestement qu’étre d’accord avec les
intervenants lorsqu'ils rappellent, d’un point
de vue général, que le nom commercial sert
essentiellement a identifier une entreprise,
alors que la marque distingue des produits
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déterminés d’autres de la méme espéce. En
principe, on ne peut donc pas établir un
risque de confusion entre un signe utilisé en
tant que marque et un signe utilisé en tant
que nom commercial.

55. Cela n’exclut toutefois pas qu'un méme
signe, tout en étant utilisé, en premier liey,
pour identifier une entreprise, soit utilisé, en
outre, pour remplir la fonction essentielle de
la marque, a savoir celle de créer un lien
entre le produit et ’entreprise qui le fabrique
(ou le distribue) et de «garantir aux consom-
mateurs la provenance du produit» %,

56. Il est tout 4 fait possible, en effet, que des
signes distinctifs qui en principe jouent des
roles différents soient ensuite utilisés concre-
tement 4 la méme fin et tendent, donc, a se
confondre dans la perception du public.

57. Dans de telles hypothéses, comme on I'a
vu, Particle 16, paragraphe 1, premiere
phrase, attribue au titulaire d’'une marque
enregistrée «le droit exclusif d’empécher
tous les tiers [...] de faire usage au cours
d’opérations commerciales de signes identi-
ques ou similaires pour des produits ou des

21 — Arrét du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club
(C-206/01, Rec. p. 1-10273, point 52).
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services identiques ou similaires a ceux pour
lesquels la marque de fabrique ou de
commerce est enregistrée» (article 16, para-
graphe 1, premiére phrase, de I'accord
TRIPs).

58. L'usage d'un signe en tant que marque
représente de ce fait la condition sine qua
non pour 'existence du conflit entre ce signe
et une marque enregistrée et, en consé-
quence, pour 'exercice par le titulaire de la
marque enregistrée du droit d'exclusivité a
I'encontre de cet usage.

59. Toutefois, ce n'est pas une condition
suffisante pour qu'il existe un tel conflit
entre deux signes, au moins dans les cas ou il
y aurait entre eux une simple similitude et
non une identité parfaite.

60. En effet, comme il ressort également de
la formulation de la disposition en question,
une fois établi qu'il existe une correspon-
dance de fonction entre les deux signes, il
faudra ensuite vérifier si, concrétement,
Pusage du signe de la part du titulaire
«entrainerait un risque de confusion» avec
la marque enregistrée.

61. Ce n'est quau cas ou l'on pourrait
répondre positivement également a cette
question que l'on pourra dire que l'on est
en présence d’un «signe» distinctif de pro-
duits ou de services en conflit avec une
marque enregistrée et que son usage pourra
étre interdit en application de larticle 6,
paragraphe 1, premiére phrase, de 'accord
TRIPs.

62. Nous en déduisons donc que, en vertu
de larticle 16, paragraphe 1, de l'accord
TRIPs, un nom commercial peut étre consi-
déré comme un «signe» en conflit avec une
marque enregistrée lorsqu’il est utilisé avec
la fonction, propre de la marque, de créer un
lien entre le produit et 'entreprise qui le
fabrique (ou le distribue) et qu'il est partant
susceptible de provoquer une confusion dans
'esprit des consommateurs, en les empé-
chant de comprendre aisément si des pro-
duits déterminés se rapportent au titulaire
du nom commercial ou au titulaire de la
marque enregistrée.

63. Cela porte sur l'interprétation de l'arti-
cle 16 de l'accord TRIPs. Toutefois, pour
fournir une réponse utile au juge national,
faut-il encore vérifier la cohérence de la
solution proposée avec le droit communau-
taire pertinent en I'espéce.

64. Comme pour tant d'autres matiéres, en
effet, également pour ce qui concerne la
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protection des marques, les ordres juridiques
nationaux doivent se conformer non seule-
ment aux obligations qui découlent, sur le
plan international, de 'adhésion des Etats
membres et de la Communauté a l'accord
TRIPs, mais également et, en premier lieu,
aux obligations qui résultent du droit
communautaire. Et ce d’autant plus que,
comme on 'a vu, il existe en cette matiére
des dispositions spécifiques d’harmonisation,
figurant dans la directive 89/104, que nous
avons évoquée au début (voir ci-dessus,
point 8).

65. Donc, sans entrer ici dans une analyse
des problémes juridiques qui découlent de la
participation de la Communauté a I’OMC, il
suffit, pour ce qui nous intéresse ici, de
rappeler que, comme 1'a expliqué I'organe
d’appel de 'OMC, larticle 16 de 'accord
TRIPs confére au titulaire d’une marque
enregistrée un «niveau minimal de ‘droits
exclusifs’ convenu a I’échelle internationale»
que tous les Ftats membres de I'OMC
doivent garantir dans leurs législations
nationales 2,

66. Donc, pour déterminer correctement le
principe de droit applicable au conflit entre
un nom commercial, utilisé en tant que
marque, et une marque enregistrée, il faut
encore vérifier si et comment le niveau

22 — Rapport de I'organe d’appel du 2 janvier 2002, affaire Etats-
Unis — Article 211 de la loi générale de 1998, portant
ouverture des crédits, doc. num. WT/DS176/AB/R, dispo-
nible sur le site www.wto.org, point 186.
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«minimal» de protection prévu dans l'accord
TRIPs trouve une correspondance dans le
droit communautaire.

67. A cette fin, compte tenu que l'usage d’un
signe en tant que marque représente la
premiére condition pour I'existence d'un
conflit entre ce signe et une marque
enregistrée (voir ci-dessus, point 58), il est
nécessaire de rappeler, tout d’abord, de
quelle fagon la Cour a défini la fonction de
la marque dans le cadre du droit commu-
nautaire.

68. A cet égard, nous rappelons que, selon
une jurisprudence constante, «la fonction
essentielle de la marque est de garantir au
consommateur ou & ['utilisateur final I'iden-
tité d’origine du produit ou du service
désigné par la marque, en lui permettant de
distinguer sans confusion possible ce produit
ou service de ceux qui ont une autre
provenance» 2%, La Cour a rappelé que «[la
marque] doit constituer la garantie que tous
les produits ou services qu’elle désigne ont
été fabriqués ou fournis sous le controle
d’une entreprise unique a laquelle peut étre
attribuée la responsabilité de leur qualité» 2%,

23 — Arrét Arsenal Football Club, précité, point 48.

24 — Ibidem. Voir, également, arréts du 23 mai 1978, Hoffmann-
La Roche (102/77, Rec. p. 1139, point 7), et du 18 juin 2002,
Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30).
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69. Abordant de ce fait le cas d’espéce, le
juge national devra déterminer quelle est la
fonction que revét 'usage du nom commer-
cial de Budvar.

70. Supposant que ce juge parvienne a la
conclusion qu’il est utilisé avec la fonction
propre 2 une marque, c'est-a-dire celle de
distinguer les produits sur lesquels il est
apposé en les rattachant a la brasserie
tcheque, il devra examiner s'il existe ou
non un risque de confusion entre ce signe et
la marque enregistrée par la brasserie
concurrente américaine, en appliquant le
droit national a la lumiére des critéres fixés
en la matiére par la directive 89/104.

71. A ce propos, nous rappelons tout
d’abord que l'article 5, paragraphe 1, sous
a), confére au titulaire d’'une marque le droit
d’interdire, sans d’autres conditions, ['usage
d'un signe identique pour des produits
identiques. Donc, si cette hypothése se
vérifie, le risque de confusion est présumé
par le législateur lui-méme.

72. Au cas ol en revanche, quoiqu'il n'y ait
pas identité, il existe en tout cas une
ressemblance entre le signe et la marque, le
point b) de la disposition précitée soumet
I'exercice du droit en question a I'existence
d’«un risque de confusion qui comprend le
risque d'association entre le signe et la
marque».

73. Il appartient manifestement au juge
national d’apprécier laquelle des deux hypo-
théses qui viennent d’étre présentées se
vérifie en 'espéce. A cette fin, cependant, il
ne pourra pas faire abstraction des indica-
tions que la jurisprudence communautaire
permet déja de tirer a cet égard.

74. En particulier, la Cour a établi que «[l]e
critére d’identité du signe et de la marque
doit faire l'objet d'une interprétation res-
trictive. En effet, la définition méme de la
notion d’identité implique que les deux
éléments comé)arés soient en tous points
les mémes»*>. Toutefois, «la perception
d’'une identité entre le signe et la marque
doit étre appréciée globalement dans le chef
d’'un consommateur moyen qui est censé
étre normalement informé et raisonnable-
ment attentif et avisé. Or, a I'égard d'un tel
consommateur, le signe produit une impres-
sion d’ensemble. En effet, ce consommateur
moyen n’a que rarement la possibilité de
procéder & une comparaison directe des
signes et des marques, mais doit se fier a
I'image non parfaite qu'il en a gardée en
mémoire. En outre, le niveau d’attention est
susceptible de varier en fonction de la
catégorie de produits ou de services en
cause» 2°,

25 — Arrét du 20 mars 2003, LT) Diffusion (C-291/00, Rec.
p. 1:2799, point 50).

26 — lbidem, point 52. Vorr, en outre, arréts du 10 octobre 1978,
Centrafarm (3/78, Rec. [ 1823, ponts 11 et 12); du 22 jun
1999, Lloyd Schuhfabnk Mever (C-324/97. Rec p. 1-3819,
pont 26). et du 12 octobre 1999, Upjohn, (C-379:97, Rec.
p- [-6927, point 21}
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75. Si, donc, sur la base de ce qui précéde, la
juridiction nationale devait constater 'iden-
tité entre les signes, le titulaire de la marque
pourrait exercer le droit d’interdire, sans
d’'autres conditions, 'usage du méme signe.
Dans le cas contraire, elle devra vérifier s'il
existe in concreto un risque de confusion.

76. En procédant a cette vérification, le juge
devra accomplir une «appréciation globale»
du risque de confusion, compte tenu de tous
les facteurs pertinents, parmi lesquels la
renommée de la marque. Cette derniére
n'est toutefois pas décisive a elle seule?,
parce que, méme en présence d’une marque
jouissant d'une renommée, le «risque de
confusion ne peut étre présumé» 2%, et ce
méme lorsque la renommée de la marque
{antérieure) crée un risque d’association au
sens strict.

77. Méme dans ce cas, en effet, la juridiction
nationale est tenue d’effectuer «la nécessaire
constatation positive de lexistence d'un
risque de confusion, lequel constitue I'objet
de la preuve i apporter» %°,

27 — Arrét du 22 juin 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec.
p. 1-4861, points 40 et 41).

28 — Ibidem, point 33.
29 — Ibidem, point 39.
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78. Cela dit, on peut alors passer a la
vérification du point de savoir si le systéme
prévu a l'article 5 de la directive 89/104 et
par les dispositions finlandaises qui la trans-
posent est compatible avec le cadre juridique
«minimal» prévu a l'article 16, paragraphe 1,
de J'accord TRIPs.

79. A cette fin, il faut considérer que, selon
la jurisprudence de la Cour, bien que 'accord
TRIPs n'ait pas d’effet direct dans I'ordre
juridique communautaire, «les autorités
judiciaires des Etats membres sont tenues
en vertu du droit communautaire, lorsqu’el-
les sont appelées & appliquer leurs régles
nationales en vue d’ordonner des mesures
provisoires pour la protection des droits
relevant d’un tel domaine, de le faire dans la
mesure du possible & la lumiére du texte et
de la finalité» *° de l'accord TRIPs.

80. A notre avis, ce principe, affirmé au sujet
des dispositions de procédure nationales,
pour lesquelles le [égislateur communautaire
n’a prévu aucune harmonisation, s’'imposera
a fortiori dans un cas ol, comme cela se
passe dans l'instance au principal, entrent en
considération des dispositions matérielles
qui ont fait 'objet d’'une harmonisation au
niveau communautaire, par le biais de
I'adoption de la directive 89/104, qui traite
également des éventuels conflits entre mar-
ques et autres signes dans ses articles 4 et 5.

30 — Arrét du 14 décembre 2000, Dior e.a. (C-300/98 et C-392/98,
Rec. p. I-11307, point 47).



ANHEUSER-BUSCH

81. Compte tenu aussi de ces considéra-
tions, il nous semble qu’il ne puisse pas y
avoir de doutes sur le fait que le régime
communautaire en question soit parfaite-
ment compatible avec celui figurant dans
l'accord TRIPs.

82. Tout d'abord, aucun probléme ne se
pose dans le cas d’une double identité de
produits et de signes, puisque dans ce cas
l'application de l'article 5 de la directive
aboutit a ce que le titulaire de la marque peut
certainement exercer le droit d’exclusivité
prévu par l'accord TRIPs.

83. Quant a 'hypothése ol la marque et le
signe potentiellement en conflit seraient
seulement similaires, la directive impose,
comme on l'a dit, de vérifier s'il existe un
risque de confusion en pratique. Mais cette
vérification est prévue également par l'ac-
cord TRIPs et en des termes qui concordent
avec ceux du droit communautaire (voir ci-
dessus, point 60).

84. A la lumiére des considérations qui
précédent, nous proposons par conséquent
de répondre a la deuxiéme question pré-
judicielle dans le sens qu'un nom commer-
cial peut s'analyser comme un «signe» en
conflit avec une marque enregistrée dont

'usage peut étre interdit par le titulaire de
cette derniére au sens des articles 16, para-
graphe 1, de l'accord TRIPs et 5, para-
graphe 1, de la directive 89/104, lorsque le
nom commercial est utilisé avec la fonction,
propre 4 la marque, de créer un lien entre le
produit et I'entreprise qui le fabrique (ou le
distribue), et qu’il est susceptible de pro-
voquer une confusion dans l'esprit des
consommateurs, en les empéchant de
comprendre aisément si des produits déter-
minés se rapportent au titulaire du nom
commercial ou au titulaire de la marque
enregistrée. Le risque de confusion est
présumé en cas d'identité de signes et de
produits; autrement, il doit faire I'objet, de la
part du juge national, d'une appréciation
globale de la situation spécifique.

D — Sur la premiére partie de la troisiéme
question

85. Avec la premiére partie de la troisiéme
question, la juridiction de renvoi demande,
en substance, si méme les droits relatifs 4 un
nom commercial constituent des «droits
antérieurs existants» auxquels le droit d’ex-
clusivité du titulaire de la marque enregistrée
ne saurait porter préjudice, au sens de
Iarticle 16, paragraphe 1, troisiéme phrase,
de I'accord TRIDs.

86. Budvar, le gouvernement finlandais et la
Commission proposent une réponse positive.
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87. Pour notre part, en revanche, nous
devons dire que nous préférons, au moins
en principe, l'interprétation présentée par
Anheuser-Busch parce que nous estimons
que les «droits antérieurs existants», pro-
tégés par larticle 16 de Yaccord TRIPs,
correspondent uniquement aux droits sur
un signe utilisé en tant que marque, indé-
pendamment du fait que ce signe puisse
remplir également d’autres fonctions, dont
celle de nom commercial.

88. Comme on l'a vu, en effet, en vertu de la
premiére phrase de l'article 16, paragraphe 1,
de l'accord TRIPs, le titulaire d’'une marque
enregistrée peut, dans les conditions indi-
quées précédemment, interdire & quiconque
d'utiliser un signe identique ou similaire a la
marque pour des produits identiques ou
similaires & ceux pour lesquels la marque est
enregistrée, mais ce uniquement lorsque le
signe en question est utilisé «en tant que
marque», c’est-a-dire en ayant pour fonction
de distinguer des produits d’autres de la
méme espéce.

89. 1l nous semble alors tout & fait logique de
retenir que la référence, figurant dans ladite
disposition, aux «droits» auxquels la protec-
tion de la marque ne doit pas porter atteinte
doit elle aussi s’entendre dans la méme
perspective.
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90. La raison d’étre de la disposition en
question est en effet d’éviter que le droit
exclusif du titulaire d’une marque ne porte
atteinte & quiconque aurait acquis un droit &
I'usage d’un signe susceptible d’entrer en
conflit avec la marque, en vertu d'un usage
antérieur a lenregistrement de la marque
elle-méme.

91. A y bien regarder, du reste, l'interpréta-
tion contraire n’aurait aucune utilité.

92. En effet, en 'absence d'un conflit entre
les deux signes, le titulaire de la marque ne
saurait exercer un droit exclusif contre le
titulaire du nom commercial et il n’y aurait
donc aucune nécessité, dans l'application de
larticle 16 de 'accord TRIPs, de prévoir une
réserve pour la protection spécifique du nom
commercial, assurée dans le systéme TRIPs
par d’autres dispositions autonomes (voir ci-
apres, point 108).

93. Cela étant, nous consacrerons quelques
réflexions supplémentaires sur le caractére
«antérieur» et «existant» de ce droit, puis-
qu’il est apparu un désaccord clair sur
I'interprétation de ces adjectifs au cours de
la procédure.
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94. En ce qui concerne le terme «antérieur»,
en effet, la Commission a soutenu que la
disposition en question serait une régle
d’application du droit dans le temps qui
protégerait les droits acquis avant |'entrée en
vigueur de I'accord TRIPs: ce n'est qu'a leur
égard que l'on pourrait parler de «droits
antérieurs existants».

95. En revanche, Anheuser-Busch, le gou-
vernement finlandais et Budvar proposent
une interprétation de l'article 16, para-
graphe 1, troisiéme phrase, de I'accord TRIPs
opposée. Selon cette interprétation, qui nous
parait plus convaincante, I'«antériorité» du
droit que la disposition en question veut
protéger doit étre établie par rapport a
I'enregistrement de la marque avec laquelle
le conflit a lieu. En effet, il s'agit de
I'expression du principe de la primauté du
titre antérieur d’exclusivité, qui représente
un des fondements du droit des marques et,
d'une facon plus générale, de tout le droit de
la propriété industrielle.

96. Quant a l'adjectif «existant», il nous
semble qu'il signifie que le titulaire du droit
antérieur, pour s'opposer efficacement aux
prétentions du titulaire de la marque en
conflit avec son droit, doit en avoir conservé
la jouissance sans discontinuité, étant donné
qu'autrement il n'y aurait pas de protection
d'un droit «existant» mais que I'on permet-
trait le rétablissement d'un droit périmé.

97. D’autre part, l'interprétation défendue
par la Commission, qui réduit la troisiéme
phrase a une disposition transitoire, nous
semble critiquable également d’'un point de
vue systématique, étant donné que les
dispositions transitoires de l'accord TRIPs
sont énoncées a l'article 70.

98. Mais il y a plus: dans l'interprétation
proposée par la Commission, la troisiéme
phrase de l'article 16, paragraphe 1, de
Faccord TRIPs serait, a y bien regarder, un
doublon inutile de ce qui est déja imposé par
l'article 70 de l'accord TRIPs lui-méme,

99. En effet, la prévision d'une protection
des «droits antérieurs existants» visée a
larticle 16 de l'accord TRIPs finirait par
confirmer inutilement I'obligation, qui
incombe déja aux Etats membres de I’'OMC
en vertu de l'article 70 de l'accord, de
protéger «tous les objets existant a sa date
d’application pour le membre en question, et
qui sont protégés dans ce membre a cette
date».

100. En outre, toujours si I'on voulait suivre
linterprétation défendue par la Commission,
il resterait & expliquer comment l'accord
TRIPs entend régir le cas d'un conflit entre
deux droits sur une marque ou sur des signes
utilisés en tant que marque.
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101. En effet, si la référence aux «droits
antérieurs existants» figurant a l'article 16
n’était pas entendue dans le sens accueilli ici,
il faudrait admettre que la réglementation
internationale des aspects commerciaux du
droit des marques serait manifestement
incompléte et incapable d’atteindre le but
qu’elle s’est fixé, a savoir celui d’éliminer les
obstacles & la circulation des marchandises
découlant de la divergence des régimes de
protection de la propriété industrielle.

102. A la lumiére des considérations qui
précédent, nous proposons par conséquent
de répondre a la premiére partic de la
troisitme question dans le sens qu'un nom
commercial peut constituer un droit anté-
rieur «existant» au sens de l'article 16,
paragraphe 1, troisitme phrase de 'accord
TRIPs, uniquement lorsqu’il a été utilisé en
tant que marque,

E — Sur la seconde partie de la troisiéme
question

103. Avec la seconde partie de la troisiéme
question, le juge de renvoi souhaite savoir
dans quelles conditions un nom commercial
non enregistré, ni traditionnellement utilisé,
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dans un Etat oi1 en revanche a été enregistrée
une marque susceptible d’entrer en conflit
avec ledit nom commercial, peut bénéficier
de la protection prévue a l'article 16, para-
graphe 1, troisiéme phrase, de 'accord TRIPs
pour les «droits antérieurs existants»,
compte tenu que, en vertu du renvoi opéré
par larticle 2 de I'accord TRIPs a l'article 8
de la convention de Paris, les Etats membres
de 'OMC sont tenus de protéger les noms
commerciaux étrangers indépendamment de
leur enregistrement.

104. En particulier, le juge national demande
g'il est déterminant, en vue de l'octroi de
ladite protection, que le nom commercial
soit utilisé dans la vie des affaires ou qu'il soit
connu, au moins dans une certaine mesure,
dans I'Etat ott sa protection est demandée.

105. Selon Anheuser-Busch, le renvoi effec-
tué par larticle 2 de l'accord TRIPs a la
convention de Paris serait limité aux matie-
res explicitement régies par les parties II, III
et IV de l'accord TRIPs, parmi lesquelles
n'entre pas la protection du nom commer-
cial. A supposer que I’on veuille soutenir que
ce renvoi couvre également Jadite protection,
il faudrait constater que l'article 8 de la
convention de Paris ne régle pas la question
de 'existence d’'un nom commercial et de sa
consécration par l'usage ni, d’autant moins,
les rapports d’antériorité entre un nom
commercial et un droit qui serait en conflit
avec celui-ci, qui seraient laissés aux droits
nationaux,
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106. En conséquence, la Cour n’aurait pas
compétence pour se prononcer sur les
questions soulevées par le juge finlandais
dans cette partie de la troisieme question.

107. En tout cas, et a titre subsidiaire, elle
fait valoir que, en vertu du principe de
territorialité généralement reconnu en
matiére de droits de propriété intellectuelle,
y inclus ceux relatifs aux noms commer-
ciaux, les conditions de protection d'un nom
commercial étranger en Finlande devraient
étre déterminées sur la base du droit
finlandais. C’est aussi pour cette raison que
la Cour ne serait donc pas compétente pour
interpréter les dispositions pertinentes du
droit national.

108. Nous ne partageons pas cette thése,
parce que, a notre avis, le renvoi opéré par
I'article 2 de I'accord TRIPs & la convention
de Paris améne, au contraire, & conclure que
la matiére de la protection du nom commer-
cial reléve du champ d'application de l'ac-
cord TRIPs.

109. Nous rappelons, en effet, que I'organe
d’appel de I'OMC lui-méme a explicitement
reconnu que l'accord TRIPs impose aux
Etats membres de I'OMC de protéger
également les noms commerciaux, parce
que le renvoi effectué par l'article 2 dudit
accord donne lieu a I'incorporation dans le
régime TRIPs de l'article 8 de la convention
de Paris*'.

110. Cela dit, il faut reconnaitre que 1’objec-
tion d’Anheuser-Busch a le mérite de soule-
ver la question des limites de la compétence
de la Cour pour ce qui concerne l'interpréta-
tion d’un accord international, comme ['est
justement l'accord TRIPs.

111. Sans nous étendre sur les aspects
généraux de la question, nous nous bornons
a rappeler, trés schématiquement, que la
Cour s’est déclarée en principe incompétente
pour se prononcer sur l'interprétation de
régles de droit international conventionnel
qui échagyent a la sphére du droit commu-
nautaire En outre, elle a précisé, par
ailleurs, que, dans le cas d’accords conclus

31 — L'organe d'appel de I'OMC, dans son rapport du 2 janvier
2002 dans l'affalre Etats-Unis — Section 211 Omiubus
Appropriations Act 1998 (doc. num. WT/DSI176/AB/R), a
c'mgli en effet ce qui suit: «[...] nous infirmons la constatation
du groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport
selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts
Far I'accord sur les ADPIC et constatons que les membres de
"OMC ont I'obhigation en vertu de I'Accord sur les ADPIC
d'assurer la protecuion des noms commerciaux» (vorr
point 341 du rapport, disponible sur le site wiw.wto.org).

32 — Arrét_du 27 novembre 1973, Vandeweghe ¢t Verhelle
(130/73, Rec. p. 1329), au terme duquel «la Cour n'est pas
compétente [ .] pour statuer sur I'mterprétation de (5)1
positions de droit international qui lient des Etats membres
en dehors du cadre du droit communautaire» {point 2). Vour,
dans le méme sens, arrét du 14 jullet 1994, Peralta
(C-379/92, Rec. p. [-3453, points 16 et 17).
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sous une forme mixte par la Communauté et
par ses Ftats membres, comme celui dont i
s'agit en espéce, la compétence en matiére
d’interprétation de la Cour existe tout au
moins pour les dispositions conventionnelles
qui affectent, ne serait-ce qu’indirectement,
des matiéres régies par des dispositions
communautaires >,

112. Or, puisque la Communauté n’a pas
légiféré en matiére de protection du nom
commercial >, on pourrait conclure que
'interprétation des dispositions intégrées
dans I'accord TRIPs en vertu de son article 2
et relatives a la protection du nom commer-
cial — notamment donc l'article 8 de la
convention de Paris — ne reléve pas de la
compétence de la Cour.

113. Toutefois, nous observons que, comme
les faits de la présente affaire tendent a le
démontrer, l'extension de la protection
reconnue au titulaire du nom commercial
peut influer indirectement également sur
celle accordée au titulaire de la marque et
donc affecter une matiére faisant l’objet
d’une compétence communautaire.

33 — Voir arrét Dior e.a,, précité, points 33 4 35; au point 33, aprés
avoir rappelé que l'accord TRIPs «a été conclu par la
Communauté et ses Etats membres en vertu d’une compé-
tence partagée», la Cour reconnait qu’elle «a compétence
pour définir les obligations que la Communauté a ainsi
assumées et pour interpréter A cette fin les dispositions du
TRIPs». Cette compétence, poursuit la Cour, existe notam-
ment lorsqu’est en jeu «la protection des droits découlant
d'une législation communautaire relevant du champ d’ap-
plication du TRIPs» (point 34), ou lorsqu'il s'agit d'inter-
préter une disposition qui «peut trouver A s’appliquer aussi
bien 4 des situations relevant du droit national qu'a des
situations relevant du droit communautaire» (point 35).

34 — Voir arrét du 21 novembre 2002, Robelco (C-23/01, Rec.
p. 1-10913, point 34).
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114. En effet, comme nous l'avons dit ci-
dessus en réponse a la deuxiéme question et
a la premiére partie de la troisiéme, 'usage
d’'un nom commercial peut entrer en conflit
— sous certaines conditions, et en particulier
lorsqu’elle est utilisée en tant que marque —
avec le droit d’exclusivité reconnu par le
droit communautaire au titulaire d'une
marque enregistrée.

115. En l'espéce, justement, dans la mesure
ol ce conflit ne saurait étre exclu a priori, on
ne saurait non plus exclure en principe la
compétence de la Cour.

116. Pour lever de ce fait tout doute sur
'existence et sur les limites de cette compé-
tence, nous pensons qu’il convient de
reformuler la question dans les termes
suivants:

La protection garantie & la marque par le
droit communautaire impose-t-elle des limi-
tes a la protection que les Etats membres
sont tenus de garantir au nom commercial
en vertu des dispositions pertinentes de la
convention de Paris, telles que rappelées par
l'article 2 de I'accord TRIPs, quand le nom
commercial est utilisé en tant que marque, et
sous quelles conditions un tel signe peut-il
bénéficier de la protection prévue a larti-
cle 16, paragraphe 1, troisiéme phrase, de
I'accord TRIPs pour les «droits antérieurs
existants»?
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117. Or, il nous semble clair que la protec-
tion du nom commercial, garantie par
l'article 8 de la convention de Paris, ne
saurait avoir pour effet de réduire la protec-
tion que l'accord TRIPs et le droit commu-
nautaire accordent aux titulaires d’une
marque enregistrée, quand le nom commer-
cial est utilisé en tant que marque.

118. En effet dans ce cas, ce que l'on
souhaite voir protégé n’est pas tant le droit
a l'usage d'un nom commercial, en tant
qu’'instrument d’identification de I'entre-
prise, que le droit a l'usage de ce nom
commercial en tant que signe distinctif de
produits, c’est-3-dire justement en tant que
marque commerciale.

119. §’il en est ainsi, alors le critére pour
déterminer la primauté entre les deux droits
en conflit devra étre déduit des régles en
vigueur en matiére de marque, et en
particulier de la régle de I'antériorité énoncée
al'article 6 de I'accord TRIPs (voir ci-dessus,
point 95) qui représente le critére fonda-
mental pour la solution de conflits entre
droits de propriété intellectuelle qui rem-
plissent la méme fonction.

120. Or, les modalités spécifiques d’applica-
tion de ce critére ne sauraient, 3 notre avis,
étre déduites seulement de larticle 16 de
'accord TRIPs, qui se borne & rappeler ledit
critere général sans fournir d’autres préci-
sions; elles doivent nécessairement étre tirées

également de l'analyse des dispositions
communautaires d’harmonisation, et en par-
ticulier de l'article 4 de la directive 89/104.

121. Cette disposition, en effet, en régissant
les «refus d’enregistrement» et les «moyens
de nullité relatifs au conflit avec des droits
antérieurs» présente, pour ce qui nous
intéresse ici, les cas dans lesquels la protec-
tion de la marque enregistrée doit céder face
au droit antérieur d’un tiers.

122. En particulier, en vertu de I'article 4 de
la directive, I'antériorité entre deux droits en
conflit se détermine par rapport a la date a
laquelle, dans le pays ou la protection est
demandée, le signe qui constitue le nom
commercial pourrait étre considéré comme
«notoirement connu» [argument tiré de
I'article 4, paragraphe 2, sous d)], ou alors
par rapport a la date a laquelle, en raison de
l'usage du signe en question, «des droits 2
une marque non enregistrée ou un autre
signe utilisé dans la vie des affaires ont été
acquis avant la date de dépot de la demande
de marque postérieure» [article 4, para-
graphe 4, sous b)].

123. Or, d'aprés ce qui ressort du dossier, il
ne nous semble pas que le nom commercial
de Budvar ait été notoirement connu en
Finlande. Mais il appartiendra en toute
hypothése au juge national de I'établir d’une
facon définitive.
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124. En revanche, quant a l'acquisition des
droits relatifs & une marque d’entreprise non
enregistrée, y compris 4 'usage d'un nom
commercial en tant que marque, il est
certainement laissé & la discrétion de chaque
ordre juridique national, parce que, comme
cela ressort expressément de son quatriéme
considérant, la directive n’entend pas har-
moniser les conditions de protection des
marques acquises 4 la suite de 'usage. Méme
les conditions auxquelles ce droit est sub-
ordonné, et la date a laquelle il est acquis,
sont donc fixées par les droits internes des
Etats membres.

125. Sur la base des considérations effec-
tuées ci-dessus, nous proposons de ce fait de

IV — Conclusions

répondre a la seconde partie de la troisiéme
question, telle que reformulée, dans le sens
que, quand un nom commercial est utilisé en
tant que marque, le conflit entre celui-ci et
une marque enregistrée doit se résoudre sur
la base du critére de lantériorité; cette
antériorité est établie par rapport a la date
o, dans le pays ol la protection est
demandée, le signe formant le nom commer-
cial peut étre considéré comme «notoire-
ment connuy, ou par rapport au moment ol
ont été acquis, en vertu de l'usage et selon les
modalités prévues par le droit national, des
droits sur un signe utilisé en tant que
marque.

126. A la lumiere des considérations qui précédent, nous proposons a la Cour de
répondre aux questions préjudicielles formulées par le Korkein oikeus dans les

termes suivants:

«1) En cas de conflit entre une marque et un signe accusé de porter atteinte a ladite
marque, les dispositions de I'accord sur les aspects des droits de propricte
intellectuelle qui touchent au commerce (ci-aprés 1“accord TRIPs’) sappliquent

I-11016



4)

ANHEUSER-BUSCH

a la question de la priorité du fondement juridique d’'un des deux droits, méme
lorsque le conflit est apparu a une date antérieure a l'entrée en vigueur de
I'accord TRIPs, & condition que l'atteinte alléguée se poursuive au-dela de la
date a laquelle I'accord est entré en vigueur dans la Communauté et dans ses
Etats membres.

Un nom commercial peut s'analyser comme un ‘signe’ en conflit avec une
marque enregistrée, dont I'usage peut étre interdit par le titulaire de cette
derniére au sens de 'article 16, paragraphe 1, de I'accord TRIPs et de I'article 5,
paragraphe 1, de la premiére directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre
1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lorsque le
nom commercial est utilisé avec la fonction, propre a la marque, de créer un lien
entre le produit et l'entreprise qui le fabrique (ou le distribue) et qu’il est
susceptible de provoquer une confusion dans I'esprit des consommateurs, en les
empéchant de comprendre aisément si des produits déterminés se rapportent
au titulaire du nom commercial ou au titulaire de la marque enregistrée. Le
risque de confusion est présumé en cas d’identité de signes et de produits;
autrement, il doit faire 1'objet, de la part du juge national, d’'une appréciation
globale de la situation spécifique.

Un nom commercial peut constituer un droit antérieur ‘existant’ au sens de
l'article 16, paragraphe 1, troisiéme phrase, de I'accord TRIPs, uniquement
lorsqu’il a été utilisé en tant que marque.

Dans ce cas, le conflit entre le nom commercial et une marque enregistrée doit
se résoudre sur la base du critére d’antériorité; cette antériorité est établie par
rapport 2 la date ou, dans le pays ou la protection est demandée, le signe
formant le nom commercial peut étre considéré comme ‘notoirement connu’,
ou par rapport au moment ot ont été acquis, en vertu de I'usage et selon les
modalités prévues par le droit national, des droits sur un signe utilisé en tant
que marque.»

[-11017



