WYROK Z DNIA 16.11.2004 r. — SPRAWA C-245/02

WYROK TRYBUNALU (wielka izba)
z dnia 16 listopada 2004 r.”

W sprawie C-245/02

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym,

zlozony przez Korkein oikeus (Finlandia) postanowieniem z dnia 3 lipca
2002 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 5 lipca 2002 r., w postepowaniu:

Anheuser-Busch Inc.

przeciwko

Budéjovicky Budvar, narodni podnik,
* Jezyk postepowania: fisiski.
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TRYBUNAL (wielka izba),

w skiadzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans (sprawozdawca),
A. Rosas i R. Silva de Lapuerta, prezesi izb, C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric,
S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues i K. Schiemann, sedziowie,

rzecznik generalny: A. Tizzano,
sekretarz: M. Mugica Arzamendi, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
27 kwietnia 2004 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Anheuser-Busch Inc. przez R. Hillego, asianajaja, oraz D. Ohlgarta
i B. Goebela, Rechtsanwilte,

— w imieniu Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik przez P. Backstréma i P. Eskole,
asianajajat,

— w imieniu rzadu finskiego przez T. Pynne, dzialajaca w charakterze pelnomoc-
nika,
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— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez E. Paasivirte i R. Raitha,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 czerwca
2004 .,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wylkladni przepiséw
art. 2 ust. 1, art. 16 ust. 1 i 70 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw
wlasnoéci intelektualnej (zwanego dalej ,Porozumieniem TRIPS”), zawartego
w zalgczniku 1C do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu
(dalej zwanego ,Porozumieniem WTO”), zatwierdzonego w imieniu Wspdlnoty
w odniesieniu do dziedzin wchodzacych w zakres jej kompetencji decyzja Rady
94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1, 214).

Rozpatrywany wniosek zostal ztozony w ramach sporu miedzy browarem Anheuser-
Busch Inc. (zwanym dalej ,Anheuser-Busch”) z siedziba w Saint-Louis, Missouri
(Stany Zjednoczone) a browarem Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik (zwanym
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dalej ,Budvarem”) z siedziba w miescie Ceske Budéjovice (Republika Czeska)
w przedmiocie etykiet, pod ktérymi Budvar sprzedaje swoje piwo w Finlandii i ktére,
zdaniem Anheuser-Busch, stanowia naruszenie praw do znakdéw towarowych
Budweiser, Bud, Bud Light i Budweiser King of Beers, kt6rych jest on wlascicielem
w tym Panstwie Czlonkowskim.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Artykul 8 Konwencji paryskiej o ochronie wlasnoéci przemystowej z dnia 20 marca
1883 r., zmienionej ostatnio w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Recueil des traités
des Nations unies, tom 828, nr 11847, str. 108), (zwanej dalej ,konwencja paryska”)
stanowi:

»Nazwa handlowa bedzie chroniona we wszystkich Panstwach bedacych czlonkami
Zwiazku bez obowiazku zgloszenia lub rejestracji, niezaleznie od tego, czy stanowi
ona, czy nie stanowi czesci znaku towarowego”.

Porozumienie WTO i Porozumienie TRIPS, ktére stanowi jego integralng czesé,
weszly w zycie dnia 1 stycznia 1995 r. Tym niemniej, zgodnie z art. 65 ust. 1
Porozumienia TRIPS czlonkowie nie byli zobowigzani do stosowania postanowier
tego porozumienia przed uptywem ogodlnego okresu jednego roku, tj. przez dniem
1 stycznia 1996 r. (zwanym dalej ,,dniem stosowania”).
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Artykutl 1 ust. 2 Porozumienia TRIPS, zatytutowany ,Charakter i zakres zobowia-
zan”, stanowi:

»Dla potrzeb niniejszego Porozumienia pojecie »whasnosé intelektualna« odnosi sie
do wszystkich kategorii wlasnoéci intelektualnej, stanowiacych przedmiot uregulo-
wan sekgji 1-7 czedei 117,

Artykut 2 Porozumienia TRIPS, zatytulowany ,Konwencje dotyczace wlasnosci
intelektualnej”, stanowi:

»1. W zakresie czeéci II, III i IV niniejszego Porozumienia Czlonkowie zastosuja si¢
do wymogéw artykutéw 1-12 i 19 konwencji paryskiej (1967).

2. Zadne z postanowiefi czeéci I do IV niniejszego Porozumienia nie uchyli
istniejacych wzajemnych zobowigzan Czlonkéw, wynikajacych z konwencji pary-
skiej, konwencji bernenskiej, konwencji rzymskiej i Traktatu o whasnosci intelek-
tualnej w odniesieniu do ukladéw scalonych”.

Artykut 15 ust. 1 Porozumienia TRIPS, zatytulowany ,Przedmiot ochrony”,
znajdujacy sie w sekcji 2 czesci II tego porozumienia, ktéry reguluje normy
dotyczace dostepnoséci, zakresu i korzystania z praw wlasnoéci intelektualnej,
stanowi:

»Jakikolwiek znak lub polfgczenie znakéw umozliwiajace odréznienie towaréw lub
ustug pochodzacych z jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug pochodza-
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cych z innych przedsiebiorstw bedzie moglo stanowi¢ znak towarowy. Takie znali,
w szczegblnosci slowa zawierajace nazwiska, litery, cyfry, elementy obrazowe, uklady
koloréw, jak réwniez pofaczenia takich oznaczesn, beda mogly by¢ zarejestrowane
jako znaki towarowe [...]".

Artykul 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS, zatytulowany ,,Przyznane prawa”, stanowi:

»Wiasciciel zarejestrowanego znaku towarowego bedzie mial wylaczne prawo
powstrzymywania wszelkich oséb trzecich od uzywania w dzialalnoéci handlowej
bez jego zgody identycznych lub podobnych oznaczerr dla towaréw lub uslug
identycznych lub podobnych do tych, dla ktérych znak towarowy jest zarejestro-
wany, gdy takie ich uzycie mogloby stwarzaé¢ prawdopodobieristwo pomylki.
W przypadku uzycia identycznego oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug
prawdopodobieristwo pomylki bedzie domniemane. Okreélone powyzej prawa nie
beda naruszaly praw istniejacych wczeéniej ani nie beda mialy wplywu na mozliwoéé
przyznawania przez Czlonkéw praw na podstawie uzywania znaku”.

Zgodnie z art. 17 Porozumienia TRIPS zatytutowanym , Wyjatki™:

~Czlonkowie moga ustanowi¢ ograniczone wyjatki w zakresie praw przyznanych
poprzez znak towarowy, takie jak uczciwe uzywanie terminéw opisowych, pod
warunkiem ze takie wyjatki biora pod uwage uzasadnione interesy wlasciciela znaku
towarowego oraz osob trzecich”.
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Artykul 70 Porozumienia TRIPS, zatytufowany ,Ochrona istniejacych przedmiotéw
wiasnosci intelektualnej”, postanawia:

»1. Niniejsze Porozumienie nie stwarza zobowigza w stosunku do dziatan, ktére
mialy miejsce przed data wprowadzenia Porozumienia przez czlonka, ktérego

dotyczyly.

2. Jezeli w niniejszym Porozumieniu nie postanowiono inaczej, niniejsze Porozu-
mienie stwarza zobowigzania w stosunku do wszystkich przedmiotéw istniejacych
w dniu wprowadzenia niniejszego Porozumienia przez czlonka, ktérego dotycza i na
terytorium ktdrego sa chronione w tej dacie lub ktére spelniaja badZ spelnia
w najblizszym czasie kryteria ochrony zgodnie z warunkami niniejszego Porozu-
mienia. [...]

4. W odniesieniu do wszelkich dzialari podejmowanych w stosunku do okreslonych
egzemplarzy przedmiotéw zawierajacych przedmiot ochrony, ktére w $wietle
uregulowari legislacyjnych zgodnych z niniejszym Porozumieniem stang sig¢
naruszeniami, a ktére byly rozpoczete lub w zwigzku z ktérymi dokonano znacznych
inwestycji przed data przyjecia Porozumienia WTO przez czlonka, kazdy czlonek
moze wprowadzi¢ ograniczenie $rodkéw zaradczych dostepnych posiadaczowi praw
w stosunku do kontynuowania takich dzialan po dacie wprowadzenia Porozumienia
przez czlonka. Jednakze w takich przypadkach Czionek zapewni przynajmniej
zaplate stusznego wynagrodzenia.

[..']".
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Prawo wspdlnotowe

W mys$l motywu pierwszego pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw Paiistw Czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) dyrektywa ta ma
na celu zblizenie ustawodawstw krajowych odnoszacych si¢ do znakéw celem
usunigcia réznic, ktére moga przeszkadzaé w swobodnym przeplywie towaréw
i swobodzie $wiadczenia uslug oraz moga zakléca¢ konkurencje w ramach
wspdlnego rynku.

Tym niemniej, jak wynika z motywu trzeciego dyrektywy 89/104, dyrektywa ta nie
zmierza do zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych w peinym zakresie.

Artykut 5 ust. 1, 2, 3 i 5 dyrektywy 89/104, kt6éry ma przede wszystkim za zadanie
ustalenie zakresu ochrony praw przyznanych przez znak towarowy, stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wtasdciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom]
trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;
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b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobiefi-
stwa do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub
ustug, ktérych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad wéréd opinii publicznej, ktére obejmuje
prawdopodobieristwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde Panstwo Czlonkowskie moze réwniez postanowié, ze wlasciciel jest
uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do
wspoélnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzyéé z powodu
lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku
towarowego.

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogg by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace
dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

5. Ustepy 1-4 nie maja wplywu na przepisy obowiazujace w Paristwach Czlonkow-
skich, dotyczace ochrony przed uzywaniem oznaczenia w celach innych niz
odréznienie towardw lub uslug, jezeli uzywanie tego oznaczenia bez wiaéciwego
powodu przyniostoby nieuzasadniona korzyé¢ lub byloby szkodliwe dla odréznia-
jacego charakteru lub renomy znaku towarowego”.
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Artykul 6 ust. 1 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Ograniczenie skutkéw znaku
towarowego”, stanowi:

»1. Znak towarowy nie upowaznia wiasciciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej
uzywania w obrocie handlowym:

a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;

pod warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktylkami w handlu
i przemysle”.

Prawo krajowe

Prawo znakdéw towarowych

Zgodnie z art. 3 akapit pierwszy tavaramerkkilaki (ustawy dotyczacej znakow
towarowych) (7/1964) z dnia 10 stycznia 1964 r.:

.W ramach wykonywania dzialalnosci gospodarczej kazdy ma prawo uzywania
wlasnego nazwiska rodowego, adresu lub nazwy handlowej jako symbolu
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handlowego oznaczajacego jego towary, chyba ze uzycie owego symbolu
stwarza prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wskutek podobieristwa do
chronionego znaku towarowego osoby trzeciej lub tez do nazwiska, adresu lub
nazwy handlowej legalnie uzywanych przez osobe trzecig w ramach jej dziatalnosci
gospodarczej”.

Artykut 4 akapit pierwszy tavaramerkkilaki stanowi:

»Przewidziane przez przepisy art. 1-3 niniejszej ustawy prawo do uzywania
oznaczenia odrdzniajacego na wlasnych towarach oznacza, iz zadna osoba poza
wladcicielem oznaczenia nie ma prawa uzywania w obrocie handlowym jako
oznaczenia swoich towaréw oznaczen mogacych wprowadza¢ w blad, tak na
towarach lub ich opakowaniach, jak w reklamie lub dokumentacji handlowej czy tez
w jakikolwiek inny sposéb, co dotyczy réwniez uzywania w mowie [...]".

Artykul 6 akapit pierwszy tavaramerkkilaki stanowi:

»Za oznaczenia mogace wprowadza¢ w blad w rozumieniu niniejszej ustawy mozna
uzna¢ jedynie oznaczenia obejmujace podobne lub identyczne rodzaje towaréw”.

Zgodnie 7 art. 7 tavaramerkkilaki, jesli na wytaczne prawo do uzywania na towarach
oznaczen mogacych wprowadza¢ w blad powoluje si¢ wiecej niz jedna osoba,
pierwszefistwo przyznaje sie temu, kto jest w stanie wskaza¢ wczesniejsza podstawe
prawng, pod warunkiem ze prawo, na ktdre si¢ on powoluje, nie zostalo utracone
przykiadowo wskutek bezczynnoéci wlasciciela oznaczenia,

I-11028



20

21

22

ANHEUSER-BUSCH

Zgodnie z art. 14 akapit pierwszy pkt 6 tavaramerkkilaki nie moga by¢ przedmiotem
rejestracji znaki towarowe stwarzajace prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
wskutek podobienistwa do chronionej nazwy handlowej oznaczenia, ktére w wyniku
uzywania nabralo charakteru odrézniajacego lub znaku towarowego innego
przedsiebiorcy.

Sad krajowy zauwaza, ze ustawodawca krajowy uznal, iz tavaramerkkilaki jest
zgodna z Porozumieniem TRIPS, a zatem nie wymaga zmian z tego tytutu. Podobnie
ustawodawca krajowy ocenil, iz przepisy tavaramerkkilaki dotyczace prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blad wskutek podobienstwa znakéw towarowych dla
rodzajéw towaréw identycznych lub podobnych sa zgodne z dyrektywa 89/104 tak,
iz mogly one pozosta¢ niezmienione.

Przepisy dotyczace nazw handlowych

W my$l art. 2 ust. 1 toiminimilaki (ustawy dotyczacej nazw handlowych) (128/1979)
z dnia 2 lutego 1979 r. prawo do wylacznego uzywania nazwy handlowej uzyskuje sie
na podstawie rejestracji owej nazwy lub jej utwierdzenia w wyniku uzywania.

Artykut 2 ust. 3 toiminimilaki stanowi:

»Uznaje sig, iz nazwa handlowa jest utwierdzona w wyniku uzywania, jesli jest ona
powszechnie znana w kregach, ktére obejmuje dzialalno$¢ gospodarcza przedsie-
biorcy”.
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Sad krajowy zauwaza, ze w orzecznictwie krajowym art. 8 konwencji paryskiej zostal
zinterpretowany w ten sposéb, iz przepis ten, oprécz nazw handlowych
zarejestrowanych Iub utwierdzonych w wyniku uzywania w Finlandii, chroni
réwniez zagraniczne nazwy handlowe, ktdre sa zarejestrowane w innym panstwie,
ktore podpisalo t¢ konwencje, oraz dodatkowe oznaczenia zawarte w danej nazwie
handlowej. Zgodnie z tym orzecznictwem ochrona zagranicznych nazw handlowych
jest jednak uwarunkowana tym, aby element ,uderzajacy” nazwy handlowej byt
przynajmniej w pewnym stopniu znany w zainteresowanych kregach zawodowych
w Finlandii.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Anheuser-Busch jest w Finlandii wlaécicielem znakéw towarowych Budweiser, Bud,
Bud Light i Budweiser King of Beers, odnoszacych sie do piwa i zarejestrowanych
w okresie miedzy 5 czerwca 1985 r. a 5 sierpnia 1992 r. Pierwszy z wnioskéw
o rejestracje tych znakoéw, tj. wniosek dotyczacy znaku towarowego Budweiser, jest
datowany na dzien 24 pazdziernika 1980 r.

W dniu 1 lutego 1967 r. Budvar wpisal swoja nazwe handlowa do czechostowackiego
rejestru handlowego. Rejestracja ta zostala dokonana w jezyku czeskim (,Budéjo-
vicky Budvar, narodni podnik”), angielskim (,Budweiser Budvar, National Corpo-
ration”) i francuskim (,Budweiser Budvar, Entreprise nationale”). Budvar byl
ponadto w Finlandii wlaécicielem odnoszacych si¢ do piwa znakéw towarowych
Budvar i Budweiser Budvar, zarejestrowanych odpowiednio w dniach 21 maja 1962 r.
i 13 listopada 1972 r., jednakze sady finiskie orzekly wygasniecie jego praw wskutek
nieuzywania.
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Pozwem wniesionym w dniu 11 pazdziernika 1996 r. do Helsingin ldrijioikeus
(sadu pierwszej instancji w Helsinkach, Finlandia) Anheuser-Busch wniést
o zakazanie browarowi Budvar dalszego lub ponownego uzywania w Finlandii
znakéw towarowych Budéjovicky Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis,
Budvar, Bud i Budweiser Budbrail w charakterze oznaczei dla celéw sprzedazy piwa
produkowanego przez Budvar. Anheuser-Busch domagal si¢ ponadto usuniecia
wszelkich oznaczeni niezgodnych z owym zakazem oraz zasadzenia od browaru
Budvar odszkodowania wraz z odsetkami za naruszenie jego praw z tytulu znakéw
towarowych.

W tym wzgledzie Anheuser-Busch podnidsl, iz oznaczenia uzywane przez Budvar
moga wprowadza¢ w biad w rozumieniu tavaramerkkilaki wskutek podobieristwa do
jego wlasnych znakéw towarowych, albowiem rzeczone oznaczenia i znaki towarowe
obejmuja towary identyczne lub podobne.

W tym samym powddztwie Anheuser-Busch domagal si¢ ponadto zakazania
browarowi Budvar — pod kara grzywny wymierzanej w trybie toiminimilaki —
uzywania w Finlandii nazw handlowych ,Budéjovicky Budvar, narodni podnik”,
~Budweiser Budvar”, ,Budweiser Budvar, national enterprise”, ,Budweiser Budvar,
Entreprise nationale” oraz ,,Budweiser Budvar, National Corporation” ze wzgledu na
to, iz nazwy te stwarzaja prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad wskutek
podobieristwa do jego wlasnych znakéw towarowych.

Na swa obrone Budvar podnidsl, iz oznaczenia uzywane w Finlandii w ramach
obrotu jego piwem nie moga wprowadza¢ w blad wskutek podobieristwa do znakéw
towarowych browaru Anheuser-Busch. Ponadto w odniesieniu do oznaczenia
~Budweiser Budvar” Budvar podnidsl, iz zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej
rejestracja ich nazwy handlowej zaréwno w jezyku czeskim, jak i w jezykach
angielskim i francuskim przyznaje im w Finlandii prawo wczeéniejsze w stosunku do
znakéw towarowych browaru Anheuser-Busch, a zatem prawo to jest chronione na
mocy tego przepisu.
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Wyrokiem z dnia 1 pazdziernika 1998 r. Helsingin kérdjaoikeus orzekl, iz etykiety na
butelkach piwa, uzywane przez Budvara w Finlandii, a zwlaszcza znajdujace si¢ na
nich dominujace oznaczenie ,Budéjovicky Budvar”, sa na tyle odmienne od znakéw
towarowych i etykiet Anheuser-Busch, w szczegélnodci z uwagi na ich ogdlny
wyglad, iz oznaczone nimi towary nie moga byé przedmiotem btedu.

Sad ten postanowil ponadto, iz oznaczenie ,BREWED AND BOTTLED BY THE
BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE” umieszczone na
etykietach ponizej wspomnianego oznaczenia dominujacego i pisane znacznie
mniejszymi literami, nie jest uzywane w charakterze znaku towarowego, lecz jedynie
jako informacja dotyczaca nazwy handlowej browaréw. W tym zakresie stwierdzit
on, ze browary Budvar maja prawo do uzywania owego oznaczenia, albowiem chodzi
tu o angielska wersje ich nazwy handlowej, zarejestrowana jako taka, ktéra zgodnie
z zeznaniami $wiadkéw w chwili rejestracji znakéw towarowych Anheuser-Busch
byla co najmniej w pewnym zakresie znana w zainteresowanych kregach
zawodowych, a zatem réwniez w Finlandii korzysta z ochrony, o ktérej mowa
w art. 8 konwencji paryskiej.

W dniu 27 czerwca 2000 r. w postgpowaniu odwotawczym Helsingin hovioikeus
(sad apelacyjny w Helsinkach) (Finlandia) orzek}, iz powyzsze zeznania §wiadkéw nie
byly wystarczajace dla wykazania, iz angielska wersja nazwy handlowej browaréw
Budvar byla przed rejestracjg znakéw towarowych Anheuser-Busch, co najmniej
w pewnym zakresie, znana w zainteresowanych kregach zawodowych w Finlandii.
Stad sad ten uchylit wyrok Helsingin kiirdjioikeus w czeéci, w jakiej stanowit on, iz
angielska wersja nazwy handlowej browaréw Budvar moze korzystaé w Finlandii
z ochrony, o ktérej mowa w art. 8 konwencji paryskiej.

Zaréwno Anheuser-Busch, jak i Budwar, zlozyly od wyroku Helsingin hovioikeus
kasacje do Korkein oikeus (sadu najwyzszego), bazujac co do zasady na argumentach
powolanych juz w pierwszej instancji oraz w apelacji.
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W postanowieniu odsylajacym Korkein oikeus stwierdza, ze z pkt 35 wyroku z dnia
14 grudnia 2000 r. w sprawach polaczonych C-300/98 i C-392/98 Dior i in., Rec.
str. 1-11307, wynika, iz Trybunal jest wladciwy w zakresie wyldadni przepisu
Porozumienia TRIPS, gdy przepis ten znajduje zastosowanie zaréwno do sytuacji
nalezacych do prawa krajowego, jak i do sytuacji nalezacych do prawa
wspolnotowego, jak ma to miejsce w dziedzinie znakéw towarowych.

Sad krajowy dodaje, ze w pkt 47-49 tego wyroku Trybunat orzekl, iz w dziedzinach,
w ktérych stosuje sie Porozumienie TRIPS, mamy do czynienia z sytuacja nalezaca
do prawa wspoélnotowego, gdy chodzi o dziedzine, w ktérej Wspdlnota ustanowila
juz jakie§ przepisy, natomiast nie jest tak w przypadku dziedziny, w ktérej
Wspdlnota nie przyjela jeszcze zadnych przepiséw i ktéra w konsekwencji nalezy do
wlasciwosci Panistw Czlonkowskich.

Zdaniem Korkein oikeus, postanowienia Porozumienia TRIPS w dziedzinie znakéw
towarowych dotycza dziedziny, w ktérej Wspélnota ustanowila juz przepisy, a zatem
ktéra nalezy do prawa wspolnotowego. Z kolei do dnia dzisiejszego Wspdlnota nie
przyjela jeszcze przepiséw w dziedzinie nazw handlowych.

W przedmiocie stosowalnosci Porozumienia TRIPS ratione temporis w sprawie
glownej sad krajowy podnosi, ze z pkt 49 i 50 wyroku z dnia 13 wrzes$nia 2001 r.
w sprawie C-89/99 Schieving-Nijstad i in., Rec. str. I-5851, wynika, iz na mocy art. 70
ust. 1 Porozumienia TRIPS Porozumienie to stosuje sie, jezeli naruszenie praw
wlasnoéci intelektualnej trwa po dniu jego stosowania we Wspdlnocie i w Paristwach
Czlonkowskich.
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Sad krajowy stwierdza ponadto, ze art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS stanowi, iz
jezeli w porozumieniu tym nie postanowiono inaczej, stwarza ono zobowigzania
w stosunku do wszystkich przedmiotéw istniejacych w dniu jego wprowadzenia
przez czlonka, ktérego dotycza i na ktérego terytorium sa chronione w tej dacie lub
ktére spelniaja badZz spelnia w najblizszym czasie kryteria ochrony zgodnie
z warunkami Porozumienia TRIPS.

W tych okolicznosciach Korkein oikeus postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwrécié
si¢ do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy w przypadku zaistnienia konfliktu miedzy znakiem towarowym
a oznaczeniem, ktéremu zarzuca sig, iz narusza on prawa do tego znaku, gdy
konflikt ten powstal przed wejéciem w zycie Porozumienia TRIPS, nalezy
stosowa¢ przepisy tego porozumienia celem ustalenia, ktére z dwoch praw ma
wczesniejsze podstawy prawne, jesli ustalono, Ze zarzucane naruszenie praw do
znaku towarowego miafo miejsce w okresie wykraczajacym poza ramy czasowe
wyznaczone data stosowania Porozumienia TRIPS we Wspdlnocie
i w Pannstwach Czlonkowskich?

2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi twierdzacej:

a) czy nazwa handlowa sp6tki moze by¢ uwazana réwniez za oznaczenie dla
towaréw lub ustug w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
Porozumienia TRIPS?
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w przypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie zadane w pkt a) drugiego
pytania:

w jakich warunkach nazwa handlowa moze by¢ uwazana za oznaczenie dla
towaréw lub uslug w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
Porozumienia TRIPS?

3) W przypadku udzielenia na pytanie postawione w pkt a) drugiego pytania
odpowiedzi twierdzacej:

a)

b)

jak nalezy interpretowa¢ odniesienie do praw istniejacych wcze$niej, zawarte
w art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS? Czy mozna uznad, iz
prawo dotyczace nazwy handlowej jest réwniez prawem istniejacym
wczedniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie?

w przypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie zadane w pkt a), jak nalezy
interpretowa¢ powyzsze odniesienie do prawa istniejacego wczesniej,
znajdujace sie w art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS,
w przypadku nazwy handlowej, ktéra nie jest ani zarejestrowana, ani nie
jest utwierdzona w wyniku uzywania w panstwie, w ktérym zarejestrowany
jest znak towarowy i w ktorym zada si¢ ochrony spornej nazwy handlowej,
majac na uwadze fakt, iz na mocy art. 8 konwencji paryskiej istnieje
obowigzek ochrony nazwy handlowej bez wzgledu na jej rejestracje oraz iz
zdaniem Statego Organu Apelacyjnego WTO odestanie do art. 2 ust. 1
Porozumienia TRIPS zawarte w art. 8 konwencji paryskiej oznacza, ze
stosujgc przedmiotowe porozumienie, czlonkowie WTO maja obowiazek
udzielania ochrony nazw handlowych na podstawie tego przepisu? Czy dla
potrzeb stosowania art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS,
w przypadku gdy chodzi o dokonanie oceny, czy nazwa handlowa posiada
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wczeéniejsze podstawy prawne w stosunku do podstaw prawnych znaku
towarowego, mozna uwaza¢ za decydujacy:

i) fakt, ze w panstwie, w ktérym znak towarowy jest zarejestrowany
i w ktérym zada si¢ jego ochrony, nazwa handlowa, przynajmniej
w pewnym zakresie, byla znana w zainteresowanych kregach zawodo-
wych danego panstwa przed dniem, w ktérym zostal zlozony wniosek
o rejestracje znaku towarowego,

ii) czy tez, ze w stosunkach handlowych dotyczacych paristwa, w ktérym
znak towarowy jest zarejestrowany i w ktérym zada sie jego ochrony,
nazwa handlowa byla uzywana przed dniem, w ktérym zostal zlozony
wniosek o rejestracje znaku towarowego,

iii)czy tez jakikolwiek inny czynnik, ktéry pozwalalby na ustalenie, czy
nazwa handlowa powinna by¢ uwazana za objeta prawem istniejacym
wczesniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia
TRIPS?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym

Zdaniem Anheuser-Busch, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
jest niedopuszczalny w caloéci, albowiem w odniesieniu do stanu faktycznego
postepowania przed sadem krajowym Porozumienie TRIPS nie znajduje zastoso-
wania ani ratione temporis, ani ratione materiae. Z tego powodu, jego zdaniem,
w niniejszej sprawie Trybunal nie jest wlasciwy do dokonywania wykladni
postanowient powyzszego porozumienia.
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Z orzecznictwa Trybunalu wynika, iz Trybunal jest wlasciwy do dokonywania
wykladni postanowieri Porozumienia TRIPS dla potrzeb wiadz sgadowniczych
Panistw Czlonkowskich, gdy te ostatnie staja w obliczu stosowania ich wlasnych
przepiséw krajowych celem ustanowienia $rodkéw ochronnych praw wynikajacych
z przepiséw prawa wspolnotowego w zakresie stosowania tego porozumienia (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 35 i 40 oraz wskazane w nim
orzecznictwo).

Poniewaz Wspdlnota jest strona Porozumienia TRIPS, ma ona w istocie sama,
w miare mozliwosci, obowigzek interpretowania wlasnych przepiséw dotyczacych
znakéw towarowych w éwietle brzmienia i celéw tego porozumienia (zob.
w odniesieniu do sytuacji objetej jednocze$nie przepisem Porozumienia TRIPS oraz
dyrektywa 89/104 wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02 Heidelberger
Bauchemie, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 20).

Trybunal jest zatem wilasciwy do dokonania wyktadni art. 16 ust. 1 Porozumienia
TRIPS — przepisu bedacego przedmiotem drugiego i trzeciego pytania prejudy-
cjalnego.

Ustalenie, czy Porozumienie TRIPS, a w szczeg6lnosci jego art. 16, jest wlasciwe dla
wydania rozstrzygniecia w postepowaniu przed sadem krajowym, zalezy od wykladni
tego przepisu, jaka zostanie mu nadana, co wlasnie stanowi przedmiot drugiego
i trzeciego pytania prejudycjalnego. Wynika z tego, Zze kwestia zastosowania
Porozumienia TRIPS ratione materiae taczy si¢ z dwoma ostatnimi pytaniami, stad
bedzie przedmiotem rozwazann w ramach odpowiedzi na te pytania.

Co do kwestii stosowania ratione temporis, to stanowi ona przedmiot pierwszego
pytania prejudycjalnego.
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W tych okolicznosciach nalezy uzna¢, iz wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym jest dopuszczalny.

W przedmiocie pytania pierwszego

W pierwszym pytaniu sad krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy Porozumienie
TRIPS znajduje zastosowanie w przypadku zaistnienia konfliktu migedzy znakiem
towarowym a oznaczeniem, ktéremu zarzuca sie, iz narusza on prawa do tego znaku,
w przypadku gdy rzeczony konflikt zaistniat przed dniem wprowadzenia Porozu-
mienia TRIPS, ale trwa nadal po tym dniu.

W pkt 49 i 50 ww. wyroku w sprawie Schieving-Nijstad i in. Trybunat orzekt juz, ze
jesli rzekome naruszenie znaku towarowego rozpoczelo si¢ przed dniem wprowa-
dzenia Porozumienia TRIPS we Wspdlnocie i w Pafistwach Czlonkowskich, tj. przed
dniem 1 stycznia 1996 r., nie oznacza to jeszcze, ze tego typu dzialania ,mialy
miejsce” w rozumieniu przepisu art. 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS przed ta data.
Trybunat wyjaénil, ze jesli zarzucane osobom trzecim dziatania s3 dokonywane az do
dnia orzekania przez sad — czyli, jak mialo to miejsce w sprawie lezacej u podstaw
wydania tego wyroku, po wprowadzeniu Porozumienia TRIPS — whasciwy przepis
wspomnianego porozumienia jest wlasciwy ratione temporis dla rozstrzygniecia
sporu w postepowaniu przed sadem krajowym.

Artykut 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS wywoluje jedynie ten skutek, ze
porozumienie to nie stwarza zobowigzan w zakresie ,dzialan, ktére mialy miejsce”
przed data jego wprowadzenia, nie wyklucza on natomiast tych zobowiazan dla
sytuacji, ktére trwaly po tej dacie. Natomiast art. 70 ust. 2 tego porozumienia
precyzuje, Ze zobowigzania wynikajace z tego porozumienia tworzone sg w stosunku
do czlonka Swiatowej Organizacji Handlu (zwanej dalej ,WTO”) w zakresie
»wszystkich przedmiotéw istniejacych [...] [ktdre] sa chronione” w dniu wprowa-
dzenia porozumienia tak, iz poczawszy od tej daty czlonek ten ma obowigzek
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wywigzywaé sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Porozumienia TRIPS
w zakresie obejmujacym owe istniejace przedmioty [zob. réwniez podobnie
sprawozdanie Organu Apelacyjnego ustanowionego w ramach WTO z dnia
18 wrzesnia 2000 r. w sprawie Kanada — okres trwania ochrony przyznanej przez
patent (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, pkt 69, 70 i 71].

Artykut 70 ust. 4 Porozumienia TRIPS odnosi si¢ ponadto do wszelkich dziatan
podejmowanych w stosunku do okreslonych egzemplarzy przedmiotéw zawieraja-
cych przedmiot ochrony, ktére w $wietle uregulowan legislacyjnych zgodnych z tym
porozumieniem stang si¢ naruszeniami, a ktére byly rozpoczete lub w zwigzku
z ktorymi dokonano znacznych inwestycji przed data przyjecia Porozumienia
WTO. W takim przypadku wspomniany przepis zezwala czlonkom na ustanowienie
ograniczenn w zakresie $rodkéw zaradczych, ktére moze uzyska¢ posiadacz praw
odnoénie do kontynuowania tych dzialai po dacie wprowadzenia tego porozumienia
przez danego czlonka WTO.

W niniejszej sprawie, jak wynika z postanowienia odsylajacego, zarzucane
browarowi Budvar dziatania w Finlandii wprawdzie zostaly podjete przed data
wprowadzenia Porozumienia TRIPS, ale byly kontynuowane po tej dacie. Bezsporne
jest ponadto, iz postgpowanie w sprawie naruszenia dotyczy oznaczeri chronionych
jako znaki towarowe w Finlandii w dniu wprowadzenia Porozumienia TRIPS, czyli
w odniesieniu do tego Paiistwa Czlonkowskiego w dniu 1 stycznia 1996 r., jak
réwniez, iz postepowanie to zostalo zainicjowane w dniu 11 pazdziernika 1996 ., tj.
po tej dacie.

Z powyzszego wynika, Ze na mocy art. 70 ust. 1 i 2 Porozumienia TRIPS
porozumienie to ma zastosowanie do takiej sytuacji.

W konsekwencji na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢ w ten sposéb, ie
Porozumienie TRIPS znajduje zastosowanie w przypadku zaistnienia konfliktu
miedzy znakiem towarowym a oznaczeniem, ktéremu zarzuca sig, iz narusza prawa
do tego znaku, w przypadku gdy rzeczony konflikt zaistnial przed dniem
wprowadzenia Porozumienia TRIPS, ale trwa nadal po tym dniu.
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W przedmiocie pytar drugiego i trzeciego

Uwagi wstepne

Trybunal orzekl juz w przeszlodci, ze z uwagi na ich charakter i systematyke
postanowienia Porozumienia TRIPS s3 pozbawione skutku bezpoéredniego.
Postanowienia te, co do zasady, nie stanowia norm, pod katem ktérych Trybunat
przeprowadza kontrole aktéw instytucji wspélnotowych w trybie art. 230 akapit
pierwszy WE, ani nie maja charakteru przyznajacego osobom prywatnym prawa, na
ktére osoby te moglyby powolywaé sie bezposrednio przed sadem w oparciu
o prawo wspdlnotowe (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 42-45).

Tym niemniej z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze w obliczu stosowania norm ich
prawa krajowego celem przyznania $rodkéw chronigcych prawa wynikajace
z dziedziny, do ktérej ma zastosowanie Porozumienie TRIPS i w ktérej Wspélnota
ustanowila juz przepisy, jak ma to miejsce w przypadku znakéw towarowych, sady
krajowe maja obowiazek, w najszerszym mozliwym zakresie, stosowania przepiséw
krajowych w éwietle brzmienia i celéw wlaéciwych postanowienn Porozumienia
TRIPS, na ile to tylko mozliwe (zob. podobnie w szczegélnosci ww. wyrok w sprawie
Dior i in., pkt 42-47).

Nalezy ponadto przypomnie¢, ze zgodnie z tym orzecznictwem wladze powotane do
stosowania i wykladni wlasciwego prawa krajowego maja réwniez obowiazek
czynienia tego w miare mozliwosci w $wietle brzmienia i celéw dyrektywy 89/104,
celem osiggniecia zamierzonego skutku oraz zastosowania si¢ w ten sposéb do
przepisu art. 249 akapit trzeci WE (zob. w szczegélnosci wyrok z dnia 12 lutego
2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. str. I-1725, pkt 60 oraz wskazane w nim
orzecznictwo).
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W zwigzku z powyzszym wladciwe w niniejszej sprawie przepisy prawa krajowego
dotyczace znakéw towarowych nalezy w miare mozliwoséci stosowac i interpretowac
w $wietle brzmienia i celow wiasciwych przepiséw zaréwno dyrektywy 89/104, jak
i postanowien Porozumienia TRIPS.

W przedmiocie pytania drugiego

W drugim pytaniu sad krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy — a jesli tak, to na
jakich warunkach — nazwa handlowa moze stanowi¢ oznaczenie w rozumieniu
art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia TRIPS, tak aby na mocy tego przepisu
wladciciel znaku towarowego mial wylaczne prawo powstrzymywania od jego
uzywania oséb trzecich dzialajacych bez jego zgody.

W odniesieniu do dyrektywy 89/104 nalezy stwierdzi¢ w pierwszym rzedzie, Ze jak
wynika z orzecznictwa Trybunalu dotyczacego pojecia uzywania przez osobe trzecig,
o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 tej dyrektywy, wylaczne prawa przewidziane w art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy zostaly przyznane wiascicielowi, aby umozliwi¢ mu ochrone
swoich szczegSlnych intereséw jako wiasciciela znaku, tzn. umozliwi¢ mu zadbanie
o to, aby znak mdgl spelnia¢ swoje funkcje. Z tego wzgledu wykonywanie tych praw
jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktdrych uzywanie oznaczenia przez osoby trzecie
naraza na szwank w sposob rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego,
a w szczegdlnodci jego istotna funkcje, jaka jest dla konsumentéw gwarancja
pochodzenia towaru (zob. wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club, Rec. str. [-10273, pkt 51 i 54).

Z taka wlasnie sytuacja mamy do czynienia w szczeg6lnosci wtedy, gdy zarzucane
osobom trzecim uzywanie oznaczenia moze stwarza¢ wraZenie, iz w obrocie
gospodarczym istnieje materialny zwiazek pomiedzy towarami osoby trzeciej
a przedsigbiorstwem, z ktérego pochodzg te towary. W tym zakresie nalezy zbadac,
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czy docelowi konsumenci, w tym konsumenci, ktérym towary te sa przedstawiane
po tym, jak opuécily juz punkt sprzedazy osoby trzeciej, sa sktonni interpretowaéd
oznaczenie uzywane przez osobe trzecig jako wskazujace lub majace wskazywaé
przedsigbiorstwo, z ktérego pochodza towary osoby trzeciej (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 56 i 57).

W gestii sadu krajowego pozostaje przeprowadzenie owego badania, majac na
uwadze konkretne okolicznoéci zarzucanego osobie trzeciej uzywania oznaczenia,
stanowigcego przedmiot postepowania przed sadem krajowym, tj. w niniejszym
przypadku etykiet stosowanych przez Budvar w Finlandii.

W gestii sadu krajowego lezy réwniez ustalenie, czy w danym stanie faktycznym
chodzi o uzywanie ,w obrocie gospodarczym” dokonywane ,dla towaréw”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 (zob. w szczegdlnosci ww. wyrok
w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40 i 41).

Jesli przestanki te sa spelnione, to z orzecznictwa Trybunaltu wynika, ze w przypadku
identycznosci oznaczenia i znaku towarowego, jak réwniez tozsamosci towaréw lub
ustug, ochrona przyznana na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma charakter
bezwzgledny, podczas gdy w przypadku przewidzianym w art. 5 ust. 1 lit. b)
udzielenie ochrony wiascicielowi wymaga dodatkowo dowodu istnienia w odczuciu
odbiorcéw prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad ze wzgledu na identyczno$é
lub podobienistwo oznaczen i znakéw towarowych oraz danych towaréw lub ustug
(zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 1. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec.
str. I-389, pkt 28, oraz z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LT] Diffusion,
Rec. str. I-2799, pkt 48 i 49).

Tym niemniej, jesli z przeprowadzonego przez sad krajowy badania, o ktérym mowa
w pkt 60 niniejszego wyroku, wynika, Ze uzywanie oznaczenia bedacego
przedmiotem postgpowania przed sagdem krajowym jest dokonywane w innych
celach niz odréznianie przedmiotowych towaréw — w szczegélnosci gdy oznaczenie
to jest uzywane w charakterze nazwy handlowej lub firmy — to w mysl art. 5 ust. 5
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dyrektywy 89/104 nalezy odnie$¢ sie do przepiséw obowigzujacych w danym
Panistwie Czlonkowskim celem ustalenia zakresu oraz — w razie konieczno$ci —
treéci ochrony przyznanej wlascicielowi znaku towarowego, ktéry twierdzi, iz
poniést szkode wynikajaca z uzywania tego oznaczenia w charakterze nazwy
handlowej lub firmy (zob. wyrok z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-23/01
Robelco, Rec. str. [-10913, pkt 31 i 34).

W drugim rzedzie, w kwestii Porozumienia TRIPS nalezy przypomnie¢, ze
zasadniczym celem tego porozumienia jest wzmocnienie i zharmonizowanie
ochrony wiasnosci intelektualnej na szczeblu $wiatowym (zob. ww. wyrok
w sprawie Schieving-Nijstad i in., pkt 36 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

Zgodnie z preambula Porozumienia TRIPS ma ono na celu ,ograniczy¢ wypaczenia
i przeszkody w handlu migedzynarodowym”, ,biorgc pod uwage potrzebg promowa-
nia skutecznej i wystarczajacej ochrony praw wlasnoéci intelektualnej”, dbajac
jednoczeénie o to, aby ,érodki i procedury dochodzenia i egzekucji praw wlasnosci
intelektualnej nie [staly] si¢ ograniczeniami dla handlu prowadzonego w prawnie
dozwolony sposéb”.

Artykul 16 Porozumienia TRIPS przyznaje whascicielowi zarejestrowanego znaku
towarowego minimalny poziom praw wylacznych uzgodniony na szczeblu
miedzynarodowym, ktéry wszyscy czlonkowie WTO maja obowigzek zagwaranto-
wa¢ w ramach ich krajowych porzadkéw prawnych. Powyisze prawa wylaczne
chronig wlasciciela przed naruszeniami, jakich moglyby dokonywa¢ osoby trzecie
w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego [zob. réwniez sprawozdanie
Organu Apelacyjnego, ustanowionego w ramach WTO, z dnia 2 stycznia 2002 r.
w sprawie Stany Zjednoczone — art. 211 ustawy ramowej z 1998 r. dotyczacej
udzielania kredytéw (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, pkt 186].

Artykul 15 Porozumienia TRIPS stanowi miedzy innymi, ze jakikolwiek znak lub
polaczenie znakéw umozliwiajace odrdznienie towaréw lub ustug pochodzacych
z jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug pochodzacych z innych
przedsigbiorstw bedzie moglo stanowi¢ znak towarowy.
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W ten sposob przepis ten, podobnie jak art. 2 dyrektywy 89/104, ustanawia
gwarancje pochodzenia, ktéra stanowi podstawowa funkcje znaku towarowego (zob.
w odniesieniu do tej dyrektywy w szczegélnoéci ww. wyrok w sprawie Arsenal
Football Club, pkt 49).

Z powyziszych rozwazan wynika, ze w miare mozliwosci wykladnia whasciwych
przepiséw krajowych dotyczacych znakéw towarowych w éwietle brzmienia i celéw
odpowiednich przepiséw prawa wspélnotowego — w danym przypadku dyrektywy
89/104 — nie ulega zmianie wskutek wykladni w $wietle brzmienia i celéw
odpowiednich postanowieri Porozumienia TRIPS (zob. pkt 57 niniejszego wyroku).

Whasciwe przepisy prawa krajowego dotyczacego znakéw towarowych powinny
zatem by¢ stosowane i interpretowane w $wietle zalozenia, ze wykonywanie
przyznanego wihadcicielowi znaku towarowego wylacznego prawa do zakazania
uzywania oznaczenia stanowigcego 6w znak lub oznaczenia podobnego do niego
powinno si¢ ogranicza¢ do przypadkéw, gdy uzywanie oznaczenia przez osobe
trzecia rzeczywiscie badZ potencjalnie narusza funkcje znaku towarowego,
a w szczegdlnosci jego podstawowa funkcje, jaka jest gwarantowanie konsumentom
pochodzenia towaru.

Tego typu wyktadnia znajduje dodatkowe potwierdzenie w ogdlnym zamierzeniu
Porozumienia TRIPS, przypomnianym w pkt 66 niniejszego wyroku, jakim jest
zapewnienie réwnowagi pomiedzy celem ograniczania wypaczeii i przeszkéd
w handlu migdzynarodowym a promowaniem skutecznej i wystarczajacej ochrony
praw wlasnogci intelektualnej w taki sposob, aby érodki i procedury dochodzenia
i egzekucji praw wlasnosci intelektualnej same nie staly sie ograniczeniami dla
handlu prowadzonego w prawnie dozwolony sposéb (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Schieving-Nijstad i in., pkt 38). Rozréznienie to wydaje si¢ réwniez
stuszne w $wietle szczegblnego celu przepisu art. 16 Porozumienia TRIPS,
przypomnianego w pkt 67 niniejszego wyroku, jakim jest zapewnienie minimalnego
poziomu praw wylacznych uzgodnionego na szczeblu migdzynarodowym.
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Ponadto przeslanki przewidziane w art. 16 Porozumienia TRIPS — ktérego wersje
jezykowe francuska, angielska i hiszpariska stanowia tekst autentyczny — zgodnie
z ktérymi uzywanie musi mie¢ miejsce ,w dzialalnosci handlowej” (,in the course of
trade”, ,en el curso de operaciones comerciales”) oraz ,dla towaréw” (,for goods”,
»para bienes”) wydaja si¢ odpowiada¢ tym zawartym w art. 5 ust. 1 dyrektywy
89/104, ktéry precyzuje, ze uzywanie ma mie¢ miejsce ,w obrocie handlowym”
(odpowiednio w angielskiej i hiszpariskiej wersji jezykowej: ,in the course of trade”
i ,en el trifico econémico”) i ,dla towaréw” (w powyzszych wersjach jezykowych
odpowiednio ,in relation to goods” i ,para productos”).

Nalezy doda¢, ze o ile z badania przeprowadzonego przez sad krajowy wynika, iz
w danym stanie faktycznym w celu zakazania zarzucanego osobie trzeciej uzywania
wlasciciel znaku towarowego moze powotaé sie na swoje wylaczne prawa, o ktérych
mowa w art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS, to porozumienie to zawiera jeszcze inne
postanowienie, ktére moze mie¢ znaczenie dla rozstrzygniecia sporu
w postepowaniu przed sgdem krajowym.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze do Trybunalu nalezy dostarczenie sadowi
krajowemu elementéw wykladni wynikajacych z prawa wspolnotowego, ktére moga
by¢ uzyteczne w rozstizyganiu sprawy zawislej przed tym sadem, bez wzgledu na to,
czy sad ten zawarl te kwestic w swych pytaniach (zob. wyrok z dnia 7 wrze$nia
2004 r. w sprawie C-456/02 Trojani, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 38
oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W ramach niniejszej sprawy nalezy w szczegélnoéci zbada¢ potencjalne znaczenie
art. 17 Porozumienia TRIPS, ktory zezwala czlonkom WTO na ustanawianie
ograniczonych wyjatkéw wobec praw przyznawanych poprzez znak towarowy,
takich jak dla przykladu uczciwe uzywanie terminéw opisowych, pod warunkiem ze
takie wyjatki uwzgledniaja uzasadnione interesy wlasciciela znaku towarowego oraz
0s6b trzecich. Wyjatek taki moze dotyczy¢ uzywania przez osobe trzecia oznaczenia
w dobrej wierze, w szczegdlnosci gdy chodzi o wskazanie jej nazwy lub adresu.
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Jesli chodzi o Wspdlnote, to tego typu wyjatek zostal przewidziany w art. 6 ust. 1
lit. a) dyrektywy 89/104, ktéry w swej istocie zezwala osobie trzeciej na uzywanie
oznaczenia dla wskazania jej wlasnego nazwiska lub adresu, pod warunkiem ze
osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyéle.

Prawda jest, ze Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspélnot Europejskich wydaty
wspdlne oséwiadczenie, wpisane do protokotu Rady dotyczacego przyjmowania
dyrektywy 89/104, zgodnie z ktérym przedmiotowy przepis dotyczy jedynie nazwisk
oséb fizycznych.

Tym niemniej wykladnia dokonana w tego typu o$wiadczeniu nie moze by¢ uznana
za wiazacg, w przypadku gdy jej tre$¢ nie zostala w zaden sposéb wyrazona
w sformutowaniu danego przepisu, a w konsekwencji nie posiada ona znaczenia
prawnego. Ponadto Rada i Komisja wyraZznie uznaly owo ograniczenie w preambule
do wspomnianego o$wiadczenia, zgodnie z ktéra ,o$wiadczenia Rady i Komisji,
ktérych tekst znajduje si¢ ponizej, jako Ze nie stanowia czeéci uchwalonego aktu
prawnego, nie przesadzaja wykiadni tego aktu przez Trybunal Sprawiedliwoéci
Wspélnot Europejskich” (zob. ww. wyrok w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 17
oraz wskazane w nim orzecznictwo).

Tymczasem istotne ograniczenie pojecia ,nazwa”, wynikajace z powotanego
w pkt 78 niniejszego wyroku oéwiadczenia, nie znajduje jakiegokolwiek odzwier-
ciedlenia w brzmieniu art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. Dlatego tez powyzsze
o$wiadczenie nie wywoluje skutkéw prawnych.

Wyjatek przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 moze co do zasady by¢
powolany przez osobe trzecig celem uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem
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towarowym lub do niego podobnego dla wskazania wlasnej nazwy handlowej, mimo
ze chodzi tu o uzywanie objete zakresem art. 5 ust. 1 tej dyrektywy, ktére moze co do
zasady zosta¢ zakazane przez wtlasciciela znaku na podstawie wylacznych praw
przyznanych mu na mocy tego przepisu.

Konieczne jest jeszcze, aby uzywanie to pozostawalo w zgodzie z uczciwymi
praktykami w handlu i przemysle, ktére stanowi jedyne kryterium wymienione
w art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104. Wymoég ,uczciwego uzywania” stanowi w istocie
wyraz obowigzku poszanowania uzasadnionych intereséw wiasciciela znaku
towarowego (zob. wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner
Brunnen, Rec. str. 1-691, pkt 24 oraz wskazane w nim orzecznictwo). Zasadniczo
chodzi zatem o ten sam wymdg, ktory ustanawia art. 17 Porozumienia TRIPS.

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, iz spelnienie wspomnianego wymogu uzywania
uczciwego powinno by¢ oceniane przy wzigciu pod uwage stopnia, w jakim uzywanie
nazwy handlowej przez osobe trzecig byloby odbierane przez dany krag odbiorcéw,
a przynajmniej znaczng cze$¢ tej grupy, jako wskazujace na zwigzek miedzy
towarami osoby trzeciej a wlascicielem znaku towarowego czy tez osoba uprawniong
do uzywania znaku, przy czym osoba trzecia musialaby by¢ tego $wiadoma.
Czynnikiem, ktéry réwniez nalezy wzig¢ pod uwage przy dokonywaniu owej oceny,
jest okoliczno$¢, iz chodzi o znak towarowy posiadajacy okreslong renome
w Panstwie Czlonkowskim, w ktérym jest on zarejestrowany i w ktérym zada sie
jego ochrony, ktéra to renome osoba trzecia moglaby wykorzysta¢c w obrocie
wlasnymi towarami.

Powinnoscia sadu krajowego jest przeprowadzenie calo$ciowej oceny wszystkich
istotnych okoliczno$ci — w tym réwniez etykietowania butelek — celem ustalenia
w szczeg6lnodci, czy producent napoju opatrzonego nazwa handlowg moze byé
uznany za stosujacego praktyki nieuczciwej konkurencji w stosunku do wlasciciela
znaku towarowego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Gerolsteiner Brunnen,
pkt 25 i 26).
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W tych okolicznosciach na pytanie drugie nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi:

— nazwa handlowa moze stanowi¢ oznaczenie w rozumieniu art. 16 ust, 1 zdanie
pierwsze Porozumienia TRIPS. Przepis ten ma na celu przyznanie wlascicielowi
znaku towarowego wylacznego prawa do zakazania osobie trzeciej uzywania
tego znaku, je$li przedmiotowe uzywanie rzeczywidcie badZ potencjalnie
narusza funkcje znaku towarowego, a w szczeg6lnosci jego podstawowa funkgje,
jaka jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia towaru,

— wyjatki przewidziane w art. 17 Porozumienia TRIPS maja w szczeg6lnoéci na
celu umozliwienie osobie trzeciej uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub do niego podobnego dla wskazania wlasnej nazwy handlowej,
pod warunkiem jednak, Ze uzywanie to jest zgodne z uczciwymi praktykami
w handlu i przemyéle,

W przedmiocie pytania trzeciego

W trzecim pytaniu sad krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy — a jeéli tak, to
pod jakimi warunkami — nazwa handlowa, ktdra nie jest ani zarejestrowana, ani nie
jest utwierdzona w wyniku uzywania w panistwie, w ktérym zarejestrowany jest znak
towarowy i w ktérym zada sie ochrony spornej nazwy handlowej, moze zostaé
uznana za prawo istniejace wczesniej w rozumieniu art. 16 wust. 1 zdanie trzecie
Porozumienia TRIPS, w szczegélnoéci w $wietle obowigzku ochrony nazwy
handlowej, nalozonego na dane Panistwo Czlonkowskie na mocy art. 8 konwencji
paryskiej oraz art. 2 ust. 1 Porozumienia TRIPS.
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Jesli z przeprowadzonych — zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 60 niniejszego
wyroku w odpowiedzi na pytanie drugie — przez sad krajowy ustalei wynika, ze
uzywanie nazwy handlowej wchodzi w zakres art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
Porozumienia TRIPS, wlasciciel znaku towarowego ma wylaczne prawo zakazaé
tego typu uzywania, z zastrzezeniem postanowien zawartych w art. 17 tego
porozumienia.

Tym niemniej art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS stanowi, ze
przedmiotowe prawo wylaczne nie narusza zadnego ,prawa istniejacego wczeéniej”.

Przepis ten nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze w przypadku gdy wiascicielowi nazwy
handlowej przystuguje prawo wchodzace w zakres stosowania Porozumienia TRIPS
i powstale wczesniej niz prawo do znaku towarowego, z ktérym rzekomo pozostaje
w sprzecznosci, a ktére pozwala mu na uzywanie oznaczenia identycznego z tym
znakiem lub do niego podobnego, nie mozna zakaza¢ mu tego typu uzywania na
podstawie prawa wylacznego, jakie posiada wlasciciel znaku towarowego na mocy
art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze tego porozumienia.

Dla zastosowania przedmiotowego przepisu w takim rozumieniu konieczne jest
przede wszystkim, aby osoba trzecia mogla powola¢ si¢ na prawo wchodzace
w materialny zakres stosowania Porozumienia TRIPS.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze nazwa handlowa stanowi prawo, ktore
wchodzi w zakres pojecia ,wlasnosci intelektualnej” w rozumieniu art. 1 ust. 2
Porozumienia TRIPS. Co wigcej, z art. 2 ust. 1 tego porozumienia wynika, ze
ochrona nazw handlowych, przewidziana w szczegélnoéci w art. 8 konwencji
paryskiej, zostaje wyraznie inkorporowana do tego porozumienia. Stad ochrona
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nazw handlowych stanowi obowigzek czlonkéw WTO na podstawie Porozumienia
TRIPS (zob. réwniez ww. sprawozdanie Organu Apelacyjnego, ustanowionego
w ramach WTO w sprawie Stany Zjednoczone — art. 211 ogdlnej ustawy w sprawie
udzielania kredytéw z 1998 r., pkt 326-341).

Z powyzszego wynika, Ze sporna nazwa handlowa, jako stanowiaca przedmiot
istniejacy w rozumieniu art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS — jak zostato to
wyjasnione w pkt 49 niniejszego wyroku — podlega ochronie na mocy Porozumienia
TRIPS.

Stad nazwa handlowa stanowi prawo wchodzace w materialny zakres stosowania
Porozumienia TRIPS tak, iz pierwszy wymég ustanowiony w art. 16 ust. 1 zdanie
trzecie Porozumienia TRIPS jest speiniony.

Nastepnie musi chodzi¢ o prawo istniejace. Wyrazenie ,istniejace” oznacza, iz dane
uprawnienie musi wchodzi¢ w czasowy zakres stosowania Porozumienia TRIPS
i wcigz podlega¢ ochronie w momencie powolania si¢ na nie przez uprawnionego
w celu przeciwstawienia sie roszczeniom wlasciciela znaku towarowego, z ktérym to
znakiem rzekomo pozostaje ono w sprzecznosci.

W tym przypadku nie jest zatem istotne to, czy dana nazwa handlowa, co do ktérej
bezsporne jest, Ze nie jest ona ani zarejestrowana, ani nie zostala utwierdzona
w wyniku uzywania w Panstwie Czlonkowskim, w ktérym zarejestrowany jest znak
towarowy i w ktérym zada sie ochrony spornej nazwy handlowej, spelnia wymogi
wymienione w poprzednim punkcie niniejszego wyroku.
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W tym zakresie, jak to wynika z art. 8 konwencji paryskiej, ktérego przestrzeganie
wymagane jest na mocy Porozumienia TRIPS — co zostalo réwniez wskazane
w pkt 91 niniejszego wyroku — ochrona nazwy handlowej musi zostaé
zagwarantowana, niezaleznie od spelnienia jakiegokolwiek warunku rejestracji.

Co do potencjalnych wymogéw minimalnego uzywania lub minimalnej znajomosci
nazwy handlowej, ktérym, zdaniem sadu krajowego, poddane jest istnienie owej
nazwy w prawie finskim, nalezy stwierdzi¢, ze co do zasady ani art. 16 ust. 1
Porozumienia TRIPS, ani art. 8 konwencji paryskiej nie stoja na przeszkodzie tego

typu wymogowi.

Co sie za$ tyczy pojecia wcze$niejszego charakteru spornego prawa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS, to oznacza ono, Ze podstawy
danego prawa musza by¢ wczeéniejsze w czasie w stosunku do uzyskania praw do
znaku towarowego, z ktérym uprawnienie to pozostaje rzekomo w sprzecznoéci. Jak
zauwazyl rzecznik generalny w pkt 95 opinii, chodzi tu o zasade pierwszenstwa
wcze$niejszej podstawy prawnej wylacznosci, ktéra stanowi jedna z podstawowych
zasad prawa znakdw towarowych oraz — bardziej ogélnie — prawa wlasnoéci
przemyslowej.

W tym wzgledzie nalezy dodaé, ze owa zasada pierwszenistwa wczeéniejszej
podstawy prawnej znajduje swéj wyraz réwniez w dyrektywie 89/104,
w szczegblnosci w jej art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2.

W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie trzecie nalezy odpowiedzie¢ w ten
sposdb, ze nazwa handlowa, ktéra nie jest ani zarejestrowana, ani nie jest uzyskana
w wyniku uzywania w panstwie, w ktérym zarejestrowany jest znak towarowy
i w ktérym zada sie jego ochrony wzgledem spornej nazwy handlowej, moze zostaé
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uznana za prawo istniejace wczedniej w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie
Porozumienia TRIPS, je$li wlascicielowi nazwy handlowej przystuguje prawo
wchodzace w materialny i czasowy zakres stosowania Porozumienia TRIPS
i powstale wczesniej niz prawo do znaku towarowego, z ktérym rzekomo pozostaje
w sprzecznosci i ktére pozwala mu na uzywanie oznaczenia identycznego z tym
znakiem lub do niego podobnego.

W przedmiocie kosztow

Koszty poniesione w zwigzku z przedstawieniem uwag Trybunalowi przez rzad
finski oraz przez Komisje nie podlegaja zwrotowi. Dla stron postgpowania przed
sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem krajowym, do niego zatem nalezy
rozstrzygniecie o kosztach.

Z powyizszych wzgledéw Trybunal (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

1) Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw wlasnosci intelektualnej
(Porozumienie TRIPS), znajdujace si¢ w zalaczniku 1C do Porozumienia
ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu, zatwierdzonym w imieniu
Wspélnoty w odniesieniu do dziedzin wchodzacych w zakres jej kompe-
tencji decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., znajduje
zastosowanie w przypadku zaistnienia konfliktu migdzy znakiem towaro-
wym a oznaczeniem, ktéremu zarzuca sig, iz narusza prawa do tego znaku,
w przypadku gdy rzeczony konflikt zaistnial przed dniem wprowadzenia
Porozumienia TRIPS, ale trwa nadal po tym dniu.
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2)

3)

ANHEUSER-BUSCH

Nazwa handlowa moze stanowi¢ oznaczenie w rozumieniu art. 16 ust. 1
zdanie pierwsze Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw
wlasnosci intelektualnej (Porozumienia TRIPS). Przepis ten ma na celu
przyznanie wlascicielowi znalku towarowego wylacznego prawa do zakaza-
nia osobie trzeciej uzywania tego znalu, jeéli uzywanie to rzeczywiscie badz
potencjalnie narusza funkcje znaku towarowego, a w szczegélnoici jego
podstawowa funlcje, jaka jest gwarancja dla konsumentéw co do
pochodzenia towaru.

Wyjatki przewidziane w art. 17 Porozumienia w sprawie handlowych
aspektow praw wlasnosci intelektualnej (Porozumienia TRIPS) maja
w szczegolnosci na celu umozliwienie osobie trzeciej uzywania oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego dia
wskazania wlasnej nazwy handlowej, pod warunkiem jednak, ze uzywanie
to jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle.

Nazwa handlowa, ktdra nie jest ani zarejestrowana, ani uzyskana w wyniku
uzywania w Panstwie Czlonkowskim, w ktérym zarejestrowany jest znak
towarowy i w ktorym zada sie jego ochrony wzgledem spornej nazwy
handlowej, moze zosta¢ uznana za prawo istniejace wczeéniej w rozumieniu
art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw
praw wlasnosci intelektualnej (Porozumienia TRIPS), jesli wlascicielowi
nazwy handlowej przysiuguje prawo wchodzace w materialny i czasowy
zakres stosowania tego porozumienia i powstale wczeéniej niz prawo do
znalku towarowego, z ktérym rzekomo pozostaje w sprzecznosci i Lktdre
pozwala mu na uZzywanie oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do
niego podobnego.

Podpisy
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