DOM AV DEN 16.11.2004 — MAL C-245/02

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)
den 16 november 2004 *

I mal C-245/02,

angéende en begiran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG,

som framstillts av Korkein oikeus (Finland), genom beslut av den 3 juli 2002, som
inkom till domstolen den 5 juli 2002, i malet

Anheuser-Busch Inc.

mot

Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik,
* Rittegangssprak: finska.
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ANHEUSER-BUSCH

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Skouris, avdelningsordférandena P. Jann,
C.W.A. Timmermans (referent), A. Rosas och R. Silva de Lapuerta samt domarna
C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahz, .N. Cunha Rodrigues och
K. Schiemann,

generaladvokat: A. Tizzano,
justitiesekreterare: avdelningsdirektoren M. Mugica Arzamendi,

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter att férhandling hallits den
27 april 2004,

med beaktande av de yttranden som avgivits av:

— Anheuser-Busch Inc., genom R. Hilli, asianajaja, D. Ohlgart och B. Goebel,
Rechtsanwilte,

— Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik, genom P. Backstrom och P. Eskola,
asianajajat,

— Finlands regering, genom T. Pynnj, i egenskap av ombud,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom E. Paasivirta och R. Raith,
bada i egenskap av ombud,

och efter att den 29 juni 2004 ha hért generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgérande rér tolkningen av artiklarna 2.1, 16.1 och 70 i avtalet
om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter (nedan kallat TRIPs-avtalet)
vilket aterfinns i bilaga 1 C till avtalet om upprittande av Virldshandels-
organisationen (nedan kallat WTO-avtalet), vilket godkédndes pd Europeiska
gemenskapens vignar — vad betriffar frigor som omfattas av dess behorighet —
genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1, 5. 214;
svensk specialutgéva, omréade 11, volym 38, s. 3).

Begiran har framstillts i en tvist mellan bryggenet Anheuser-Busch Inc. (nedan
kallat Anheuser-Busch), Saint Louis, Missouri (Férenta staterna) och bryggeriet

™

Budgjovicky Budvar, narodni podnik (nedan kallat Budvar), staden Ceske Budéjovice
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(Republiken Tjeckien), angéende de etiketter under vilka det sistndmnda foretaget
saluf6r sitt 6l i Finland, vilka enligt Anheuser-Busch utgor intring i de réttigheter
som foljer av varumirkena Budweiser, Bud, Bud Light och Budweiser King of Beers,
som det sistndmnda foretaget innehar i denna medlemsstat.

Tillimpliga bestimmelser

Internationell ritt

I artikel 8 i Pariskonventionen for industriellt rittsskydd av den 20 mars 1883, senast
dndrad i Stockholm den 14 juli 1967 (Férenta nationernas fordragssamling, volym
828, nr 11847, s. 108, SO 1970:60) (nedan kallad Pariskonventionen) foreskrivs
foljande:

"Firma skall, vare sig den ingér i fabriks- eller handelsmérke eller icke, utan villkor av
anmilan eller registrering atnjuta skydd i samtliga unionslénder.”

WTO-avtalet och TRIPs-avtalet, vilket dr en integrerad del av detta, tridde i kraft
den 1 januari 1995. Enligt artikel 65.1 i TRIPs-avtalet var inte medlemmarna
skyldiga att tillimpa bestdimmelserna i TRIPs-avtalet fére utgdngen av en generell
tidsperiod om ett ar, det vill stiga fore den 1 januari 1996 (tillimpningsdagen).
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[ artikel 1.2 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skyldigheternas art och omfattning”,
foreskrivs foljande:

"I detta avtal avser uttrycket immaterialritt alla kategorier av immaterialriitt som
omfattas av avsnitt 1-7 i del IL.”

I artikel 2 i TRIPs-avtalet, som har rubriken ”Immaterialrittskonventioner”,
foreskrivs foljande:

”1. Betrédffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla
artiklarna 1-12 och 19 i Pariskonventionen (1967).

2. Ingenting i del I-IV i detta avtal skall undanta medlemmarna fran skyldigheten att
fullgéra sadana skyldigheter som de har gentemot varandra enligt Pariskon-
ventionen, Bernkonventionen, Romkonventionen och Overenskommelsen om
réttsligt skydd for kretsménster i halvledarprodukter.”

I artikel 15 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skyddets féremal” och som aterfinns i
avsnitt 2 i del II i avtalet, vilken avser normer for tillging till, omfattning och
anvindning av immaterialrittigheter, foreskrivs f6ljande:

"Varje tecken eller kombination av tecken som kan sérskilja varor eller tjénster som
tillhandahalls i en néringsverksamhet fran sidana som tillhandahalls i en annan,
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skall kunna utgéra varumirke. S&dana tecken, sirskilt ord som utgdrs av
personnamn, bokstéver, siffror, figurer och firgkombinationer liksom kombination
av sadana tecken, skall kunna registreras som varumdrke, ...”

Artikel 16 i TRIPs-avtalet har rubriken "Rittigheter som &r knutna till ett
varumirke”. I artikel 16.1 foreskrivs foljande:

“Innehavaren av ett registrerat varumirke skall ha ensamritt att forhindra tredje
man att utan innehavarens samtycke i niringsverksamhet anvénda identiskt lika
eller liknande tecken for varor eller tjinster som #r identiska med eller liknar dem
for vilka varumirket har registrerats, om anvindningen kan leda till férvéxling, Nér
ett identiskt lika tecken anvinds for identiskt lika varor eller tjénster skall
forvaxlingsrisk anses foreligga. De ovan angivna rittigheterna skall inte skada dldre
rittigheter och skall inte heller paverka medlemmarnas mdjligheter att bevilja
rittigheter pa grundval av anvindning.”

Artikel 17 i TRIPs-avtalet har rubriken "Undantag” och foljande lydelse:

"En medlem kan medge begrinsade undantag i ett varumirkes rittigheter, till
exempel skillig anvindning av beskrivande ord, forutsatt att sddana undantag
beaktar varumirkesinnehavarens och tredje parters legitima intressen.”
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I artikel 70 i TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skydd for gillande réttigheter”,
foreskrivs foljande:

”1. Detta avtal medfor inga skyldigheter betriffande handlingar som intriffat fore
dagen for avtalets ikrafttridande i det berérda medlemslandet.

2. Om inte annat foreskrivs i detta avtal, skall det medféra skyldigheter betriffande
alla vid dagen for avtalets ikrafttridande i det berérda medlemslandet gillande
rittigheter, som den dagen &tnj6t skydd i det medlemslandet, eller som uppfyller
eller sedermera uppfyller kraven for skydd i enlighet med villkoren i detta avtal. ...

4. Betriffande atgérder med avseende pa sirskilda objekt som omfattar skyddade
réattigheter vilka enligt den med detta avtal 6verensstimmande lagstiftningen utgér
intrang och vilka inleddes fore dagen f6r den berérda medlemmens godkinnande av
WTO-avtalet, eller med avseende pé vilka betydande investeringar har gjorts, kan
varje medlem begrinsa rittighetshavarens rittsmedel med avseende pa ett
fortsdttande av sddana atgirder efter dagen for detta avtals ikrafttridande i det
berérda medlemslandet. I sidana fall skall medlemmen emellertid tillse att
dtminstone skilig erséttning utgar.

”
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Gemenskapsridtten

Syftet med radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) ir enligt forsta skilet i detta direktiv att
nirma medlemsstaternas lagar till varandra for att undanréja befintliga olikheter
som kan komma att hindra den fria rorligheten fér varor och det fria utbytet av
tjanster samt snedvrida konkurrensférhéllandena p4 den gemensamma marknaden.

Som framgar av tredje skilet i direktiv 89/104 syftar detta emellertid inte till ett
fullstindigt nirmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumirken.

I artikel 5 i direktiv 89/104 gors huvudsakligen en avgrinsning av tillimpningsom-
radet for det skydd som foljer av varumirkesratten. 1 artikel 5.1, 5.2, 5.3 och 5.5
foreskrivs foljande:

”1. Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ratt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i niringsverksamhet
anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjinster
som ar identiska med dem for vilka varumairket &r registrerat,
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b) tecken som p& grund av sin identitet eller likhet med varumirket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjénster som ticks av varumirket och
tecknet kan leda till forvixling hos allminheten, inbegripet risken foér
association mellan tecknet och varumérket.

2. En medlemsstat kan ocksé besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstdnd, fran att i niringsverksamhet anvinda ett tecken
som dr identiskt med eller liknar varumérket med avseende pa varor och tjénster av
annan art &n dem for vilka varumirket dr registrerat, om detta dr kiint i den
medlemsstaten och om anvéndningen av tecknet utan skilig anledning drar
otillborlig fordel av eller dr till forfing for varumirkets sirskiljningsforméga eller
renommé.

3. Bla. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras férpackning,

5. Punkterna 1-4 skall inte beréra en medlemsstats bestimmelser om skydd mot
anvindning av ett tecken for annat dndamal &n att sérskilja varor eller tjinster, om
anvindning av tecknet ifrga utan skilig anledning drar otillbérlig fordel av eller dr
till forfang for varumérkets sérskiljningsformaga eller renommé.”
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Artikel 6 i direktiv 89/104 har rubriken “Begrinsningar av ett varumirkes
rittsverkan”. I artikel 6.1 foreskrivs f6ljande:

"1. Varumirket ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i
néringsverksamhet anvinda

a) sitt eget namn eller adress,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.”

Nationell rdtt

Varumirkesritt

1 3 § forsta stycket varumirkeslagen (7/1964) av den 10 januari 1964 foreskrivs
foljande:

"Var och en fér i sin ndringsverksamhet anvinda sitt sliktnamn, sin adress eller sin
firma som kénnetecken for sina varor, om det inte dr dgnat att framkalla forvaxling
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med nagon annans skyddade varumirke eller med namn, adress eller firma som
nagon annan redan réttmitigt anvinder i sin niringsverksamhet.”

I 4 § forsta stycket varumirkeslagen féreskrivs foljande:

"Ratt till varukédnnetecken enligt 1-3 § innebér att ndgon annan #n innehavaren inte
i niringsverksamhet far anvinda ett ddrmed forvixlingsbart kiinnetecken for sina
varor, vare sig pa varan eller dess forpackning, i reklam eller affirshandlingar eller pa
nagot annat sitt, inbegripet muntlig anvéndning, ...”

16§ forsta stycket varumirkeslagen foreskrivs foljande:

"Kénnetecken anses forvéxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av
samma eller liknande slag.”

Enligt 7 § varumérkeslagen skall, nér flera personer gér ansprak pa ensamritt till
varukédnnetecken som dr forvéxlingsbara, foretride ges den som kan &beropa
tidigaste rittsgrund om rittigheten inte gatt forlorad exempelvis till foljd av
innehavarens passivitet.
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Enligt 14 § forsta stycket punkt 6 varumirkeslagen far varumarken inte registreras
om de ir foérvixlingsbara med annan niringsidkares skyddade firma, sekundéra
kidnnetecken eller varumarke.

Den hinskjutande domstolen har angett att den nationelle lagstiftaren ansag att
varumirkeslagen ir forenlig med TRIPs-avtalet och att den déirfér inte behévde
dndras med anledning av det avtalet. Den nationelle lagstiftaren ansag dven att
bestimmelserna i varumirkeslagen avseende risken for forvixling mellan varu-
mirken for identiska eller liknande varuslag ar foérenliga med bestimmelserna i
direktiv 89/104, varfér det inte var nodvindigt att dndra de forstnamnda
bestammelserna.

Firmaritt

Enligt 2 § 1 firmalagen (128/1979) av den 2 februari 1979 forvirvas ensamritt till

firma genom registrering eller inarbetning av detta namn.

I 2 § 3 firmalagen foreskrivs foljande:

”Firma anses inarbetad, om den ir allmint kind bland dem till vilka niringsidkarens
verksambhet riktar sig.”

Den hinskjutande domstolen har anfort att artikel 8 i Pariskonventionen i denna
domstols rittspraxis tolkats s3, att denna bestaimmelse innebir skydd f6r firmanamn
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som registrerats eller inarbetats i Finland och dessutom foér utlindska firmanamn
som registrerats i en annan av de stater som anslutit sig till Pariskonventionen och
for sekundara kidnnetecken som dessa firmanamn innehdller. Enligt denna
rittspraxis dr skyddet for utlindska firmanamn emellertid beroende av att
firmadominanten atminstone till viss grad &r kind i den berérda branschen i
Finland.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Anheuser-Busch ér innehavare av varumirkena Budweiser, Bud, Bud Light och
Budweiser King of Beers, vilka registrerades i Finland mellan den 5 juni 1985 och
den 5 augusti 1992 och vilka avser 61. Den forsta ansékan om registrering, nimligen
avseende Budweiser, gavs in den 24 oktober 1980.

Den 1 februari 1967, forde Budvar in sin firma i handelsregistret i Tjeckoslovakien.
Registreringen gjordes pa tjeckiska (Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik), engelska
(Budweiser Budvar, National Corporation) och franska (Budweiser Budvar,
Entreprise nationale). I Finland registrerade Budvar i évrigt varumirkena Budvar
och Budweiser Budvar den 21 maj 1962 respektive den 13 november 1972 med
avseende pé ol. Finska domstolar hiévde dessa registreringar, eftersom varumérkena
inte anvints.
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Genom talan vickt den 11 oktober 1996 vid Helsingin kirdjioikeus (Helsingfors
tingsritt) (Finland), yrkade Anheuser-Busch att Budvar skulle férbjudas att bibehélla
eller fornya varumirkena Budgjovicky Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser,
Budweis, Budvar, Bud och Budweiser Budbraii i Finland som kénnetecken vid
saluféring och forsiljning av 6! tillverkad av Budvar. Anheuser-Busch yrkade vidare
att alla benimningar som stred mot detta férbud skulle undanréjas och att Budvar
skulle aliggas att utge skadestdnd for intréng i Anheuser-Buschs rittigheter
avseende varumdrken.

Anheuser-Busch hivdade hirvid att de kénnetecken som Budvar anvénder ér
forvixlingsbara med Anheuser-Buschs i den mening som avses i varumirkeslagen,
eftersom dessa kinnetecken och varumirken avser identiska eller liknande varuslag.

Anheuser-Busch yrkade i samma talan att Budvar vid dventyr av vite skulle forbjudas
att i Finland anvéinda firmorna Budéjovicky Budvar, nirodni podnik, Budweiser
Budvar, Budweiser Budvar, national enterprise, Budweiser Budvar, Entreprise
nationale och Budweiser Budvar, National Corporation, eftersom dessa ir
forvixlingsbara med Anheuser-Buschs varumérken.

Budvar hivdade till sitt forsvar att de kéinnetecken som foretaget anvinder i Finland
for att salufora sitt 6l inte &r forvixlingsbara med Anheuser-Buschs varumérken.
Betriffande kinnetecknet Budweiser Budvar gjorde Budvar vidare géllande att
foretaget pa grund av registreringen av dess firma pa tjeckiska, engelska och franska,
i enlighet med artikel 8 i Pariskonventionen, har en &ldre ritt i Finland &n de
rittigheter som féljer av Anheuser-Buschs varumirken och att denna rétt &tnjuter
skydd i enlighet med den ovanndmnda bestimmelsen.
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I dom av den 1 oktober 1998 fann Helsingfors tingsritt att de etiketter for dlflaskor
som Budvar anvénde i Finland, sirskilt det dominerande kénnetecknet Budgjovicky
Budvar som aterfinns pa dessa och sirskilt med beaktande av det helhetsintryck som
etiketterna gav, skilde sig s& mycket frin Anheuser-Buschs varumirken och etiketter
att de ifrdgavarande varorna inte var forvixlingsbara,

Tingsriétten faststillde vidare att kéinnetecknet "BREWED AND BOTTLED BY THE
BREWERY BUDWEISER BUDVAR national enterprise”, som anges pa etiketterna
under det ovanndmnda dominerande kdnnetecknet med bokstdver som #r avsevirt
mindre &n detta, inte anvéindes som varumdrke, utan endast angav bryggeriets firma.
Tingsritten ansag hdrvid att Budvar hade ritt att anvinda detta kénnetecken,
eftersom det var friga om den engelska sprakversionen av foretagets firma, vilken
registrerats som en sddan och enligt vittnesmal och dtminstone till viss grad var
kind i den berorda branschen nir Anheuser-Buschs varumirken registrerades,
vilket innebdr att det ovan angivna kinnetecknet &tnjuter skydd i enlighet med
artikel 8 i Pariskonventionen éven i Finland.

Efter 6verklagande faststillde Helsingin hovioikeus (Helsingfors hovritt) (Finland),
genom dom av den 27 juni 2000, att de ovannimnda vittnesmélen inte var
tillrdckliga for att styrka att den engelska sprékversionen av Budvars firmanamn
atminstone till viss grad var kind i den berérda branschen i Finland innan
Anheuser-Buschs varumirken registrerades. Hovrétten upphévde tingsrittens dom i
den mén denna funnit att den engelska sprakversionen av Budvars firma skulle
atnjuta skydd i Finland i enlighet med artikel 8 i Pariskonventionen.

Béde Anheuser-Busch och Budvar éverklagade hovrittens dom till Korkein oikeus
(Hogsta domstolen). De grundade sina 6verklaganden pa de argument som redan
aberopats i forsta och andra instans.
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I sitt beslut om hinskjutande har hogsta domstolen konstaterat att det foljer av
punkt 35 i dom av den 14 december 2000 i de férenade mélen C-300/98 och
C-392/98, Dior m.fl. (REG 2000, s. 1-11307), att domstolen &dr behdérig att tolka
bestaimmelserna i TRIPs-avtalet nir dessa kan tillimpas savil pa situationer som
omfattas av nationell ritt som pa situationer som omfattas av gemenskapsritten,
vilket ar fallet i friga om varumirken.

Den hinskjutande domstolen har tillagt att domstolen i punkterna 47-49 i samma
dom faststéllt att vad giller de omraden dar TRIPs-avtalet ar tillimpligt och déar
gemenskapen redan lagstiftat omfattas forhillandena av gemenskapsritten, vilket
inte ar fallet avseende de omraden dir gemenskapen édnnu inte lagstiftat och som
didrmed omfattas av medlemsstaternas behorighet.

Enligt Hogsta domstolen giller de bestdmmelser i TRIPs-avtalet som avser
varumirken ett omride dir gemenskapen redan lagstiftat och som siledes omfattas
av gemenskapsritten. Gemenskapen har diaremot hittills inte lagstiftat i friga om
firmanamn.

I friga om TRIPs-avtalets tillimpning i tiden (ratione temporis) pa malet vid den
nationella domstolen har den domstolen anfért att det framgar av punkterna 49 och
50 i dom av den 13 september 2001 i mal C-89/99, Schieving-Nijstad m.fl. (REG
2001, s. I-5851) att TRIPs-avtalet, i enlighet med artikel 70.1 i detta, ér tillimpligt for
savitt intranget i immaterialrittigheterna fortsatt efter den dag da bestimmelserna i
TRIPs-avtalet tridde i kraft i gemenskapen och i medlemsstaterna.
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Den hinskjutande domstolen har vidare konstaterat att det foreskrivs i artikel 70.2 i
TRIPs-avtalet att om inte annat foreskrivs i detta avtal, skall det medféra
skyldigheter betriffande alla vid dagen for avtalets ikrafttridande i det berdrda
medlemslandet gillande rittigheter, som den dagen atnjot skydd i det medlems-
landet, eller som uppfyller eller sedermera uppfyller kraven for skydd i enlighet med
villkoren i detta avtal.

Under dessa forhallanden beslutade Hogsta domstolen att forklara malet vilande och
att stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Skall, nir ett kinnetecken pastds gora intrdng i ett varumirke och detta
intriffade innan TRIPs-avtalet tridde i kraft, bestimmelserna i detta avtal
tillimpas for att avgora vilken av de bada rittigheterna som har den tidigaste
rittsgrunden om det anges att det pastidda intrénget fortsatt efter dagen for
TRIPs-avtalets tillimpning i gemenskapen och i dennas medlemsstater?

2) Om den forsta fragan besvaras jakande:

a) Kan #ven ett foretags firma anses utgora ett kdnnetecken for varor eller
tjanster i den mening som avses i artikel 16.1 forsta meningen i TRIPs-
avtalet?
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b) Om andra fragan punkt a besvaras jakande:

Under vilka forhallanden kan en firma anses utgora ett kénnetecken for
varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 16.1 férsta meningen i
TRIPs-avtalet?

3) Om andra frégan punkt a besvaras jakande:

a)

b)

Hur skall hinvisningen till dldre réttigheter i artikel 16.1 tredje meningen i
TRIPs-avtalet tolkas? Kan det anses att dven firmarittigheten &r en dldre
rattighet dn avtalet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen?

Om fragan i punkt a besvaras jakande, hur skall den ovannimnda
hinvisningen till dldre réttigheter i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-
avtalet tolkas vad giller ett firmanamn som varken ér registrerat eller
inarbetat i den stat dir det varumirke &r registrerat, vilket pastis atnjuta
skydd i forhallande till firmanamnet, med hénsyn till att det enligt artikel 8 i
Pariskonventionen finns en skyldighet att skydda firmanamn oavsett om
dessa registrerats och med hinsyn till att hiinvisningen i artikel 2.1 i TRIPs-
avtalet till artikel 8 i Pariskonventionen enligt Permanenta &verprévnings-
organet vid WTO innebér att medlemsstaterna i WTO enligt detta avtal &r
forpliktade att skydda firmanamn, i enlighet med den sistnimnda
bestimmelsen? Kan det i ett sidant fall, d& det géller att bedéma om ett
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firmanamn har en tidigare rittsgrund dn ett varumirke i enlighet med
artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, anses avgorande att

i) firmanamnet fore dagen for varumirkesansokan varit dtminstone i viss
man ként i den ber6rda branschen i den stat dédr varumdrket dr registrerat
och pastés atnjuta skydd,

ii) firmanamnet fore dagen f6r varumirkesansékan i den stat dir
varumirket dr registrerat och péstds atnjuta skydd, har anvints i
handelsforbindelser som avser denna stat,

iif)det finns nigon annan faktor som kan utgora stéd for att avgéra om
firmanamnet skall anses utgora en éldre rittighet i den mening som avses
i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet?”

Prévning av tolkningsfragorna

Huruvida begdran om forhandsavgirande kan tas upp till prévning

Enligt Anheuser-Busch, kan begiran om forhandsavgérande inte tas upp till
prévning, eftersom TRIPs-avtalet inte #r tillimpligt i mélet vid den nationella
domstolen, vare sig i frdga om tillimpningen i tiden eller i friga om materiellt
tillimpningsomrade (ratione materiae). Domstolen #r dérfor inte behorig att tolka
de ifragavarande bestimmelserna i det ovanndmnda avtalet.
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Det foljer av rittspraxis att domstolen ér behdrig att tolka bestimmelser i TRIPs-
avtalet for att bistd medlemsstaternas rittsliga myndigheter nér de skall tillimpa
nationella regler fér att besluta om atgirder till skydd for sadana rittigheter som
foljer av gemenskapslagstiftning inom TRIPs-avtalets tillimpningsomréde (se, for ett
motsvarande synsitt, domen i det ovanndmnda mélet Dior m.fl, punkterna 35 och
40 och dér angiven rittspraxis).

Eftersom gemenskapen dr part i TRIPs-avtalet skall den i méjligaste man tolka sin
varumirkeslagstiftning mot bakgrund av detta avtals lydelse och syfte (se,
betriffande en situation som omfattas av bide en bestimmelse i TRIPs-avtalet
och av direktiv 89/104, dom av den 24 juni 2004 i mal C-49/02, Heidelberger
Bauchemie, REG 2004, s. [-6129, punkt 20).

Domstolen #r siledes behorig att tolka artikel 16.1 i TRIPs-avtalet, vilket dr den
bestimmelse som avses i den andra och den tredje tolkningsfragan.

Fragan huruvida TRIPs-avtalet och i synnerhet artikel 16 i detta &r relevant for
l6sningen av tvisten vid den nationella domstolen #r avhingig av tolkningen av
denna bestimmelse, vilket #r just vad som avses i den tredje och den fjirde
tolkningsfrigan. Hérav foljer att frigan om TRIPs-avtalets materiella tillimpnings-
omrade sammanfaller med de tva sista tolkningsfrdgorna. Den skall dirfor behandlas
i samband med dessa fragor.

Fragan om tillimpningen i tiden hér ddremot samman med den forsta tolknings-
fragan.
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Under dessa forhallanden skall begdran om férhandsavgérande tas upp till prévning,

Den forsta frdagan

Den nationella domstolen har stillt den forsta fragan for att f& klarhet i huruvida
TRIPs-avtalet ér tillimpligt ndr ett kiinnetecken pastds gora intrang i ett varumirke
och detta borjade innan TRIPs-avtalet tridde i kraft och fortsatte efter denna dag.

I punkterna 49 och 50 i domen i det ovannimnda malet Schieving-Nijstad m.fl.
faststillde domstolen att &ven om ett péstatt dsidosdttande av ett varumirke borjat
innan TRIPs-avtalet trddde i kraft med avseende p& gemenskapen och medlems-
staterna — det vill siga fore den 1 januari 1996 — innebir detta inte nédvindigtvis
att dessa handlingar har "intréffat” fore denna dag i den mening som avses i artikel
70.1 i TRIPs-avtalet. Domstolen angav att om de handlingar som tredje man
klandras for pagar fram till den dag di domstolen meddelar sitt avgérande — vilket i
det mél som gav upphov till den ovannimnda domen intriffade efter den dag da
TRIPs-avtalet tradde i kraft — 4r den berérda bestimmelsen i detta avtal tillimplig i
tiden vid avgorandet av tvisten i mélet vid den nationella domstolen.

Artikel 70.1 i TRIPs-avtalet innebér endast att avtalet inte medfor nagra skyldigheter
med avseende pd "handlingar som intriffat” fére dagen for avtalets ikrafttridande
men innebir inte att sadana skyldigheter &r uteslutna med avseende pa situationer
som fortgar efter denna dag. I artikel 70.2 i TRIPs-avtalet anges ddremot att
skyldigheter i enlighet med avtalet foreligger bland annat betriffande “alla ...
gillande rittigheter som ... &tnjét skydd” den dag J& avtalet tridde i kraft i en stat
som ar medlem i Virldshandelsorganisationen (nedan kallad WTO), vilket innebér
att en sddan medlem é&r forpliktad att fran och med denna dag fullgéra samtliga
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forpliktelser som foljer av TRIPs-avtalet och avser géllande réttigheter (se, for ett
motsvarande synsitt, dven rapport frin Gverprovningsorganet vid WTO av den
18 september 2000 — Patents varaktighet (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R,
punkterna 69, 70 et 71).

I artikel 70.4 i TRIPs-avtalet behandlas i 6vrigt atgéirder avseende sérskilda objekt
som omfattar skyddade rittigheter, vilka enligt den med detta avtal Gverens-
stimmande lagstiftningen utgdr intrdng och vilka inleddes fore dagen for den
berérda medlemmens godkinnande av WTO-avtalet, eller dtgirder med avseende
pa vilka betydande investeringar har gjorts fore den dagen. Under sddana
forhallanden kan varje medlem enligt den ovanndmnda bestimmelsen begrinsa
rittighetshavarens rittsmedel med avseende pi ett fortsittande av sddana atgérder
efter dagen for detta avtals ikrafttridande i den berérda WTO-medlemsstaten.

Det framgér i forevarande fall av beslutet om hénskjutande att de handlingar som
Budvar klandras for i Finland visserligen inletts innan TRIPs-avtalet trddde i kraft,
men att de fortsatt efter den dagen. Det framgar i 6vrigt att intrangsforfarandet avser
kannetecken som i Finland atnjot skydd i egenskap av varumérken den dag da
TRIPs-avtalet tradde i kraft, ndmligen den 1 januari 1996 med avseende pa denna
medlemsstat, och att detta forfarande inleddes den 11 oktober 1996, det vill séiga
efter denna dag.

Av vad som anforts foljer att TRIPs-avtalet &r tillimpligt pd dessa forhallanden i
enlighet med artikel 70.1 och 70.2 i detta avtal.

Den forsta fragan skall ddrfor besvaras sd, att TRIPs-avtalet dr tillampligt nér ett
kiannetecken pastés gora intrang i ett varumirke och detta borjade innan TRIPs-
avtalet tridde i kraft och fortsatte efter denna dag.
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Den andra och den tredje tolkningsfrigan

Inledande synpunkter

Domstolen har redan faststéllt att bestimmelserna i TRIPs-avtalet inte har direkt
effekt med hansyn till deras beskaffenhet och systematik. Dessa bestimmelser ingér i
princip inte bland de regler utifran vilka domstolen prévar lagenligheten av
gemenskapsinstitutionernas rittsakter enligt artikel 230 férsta stycket EG och ir inte
heller av sidant slag att de medfor rittigheter for de enskilda som dessa kan gora
gillande vid domstol i enlighet med gemenskapsritten (se, for ett motsvarande
synsitt, domen i det ovanndmnda malet Dior m.fl, punkterna 42-45),

Det framgar emellertid av domstolens rittspraxis att de nationella domstolarna nér
de skall tillimpa nationella regler for att besluta om &tgdrder i syfte att skydda
rittigheter som omfattas av ett omrade dér TRIPs-avtalet dr tillimpligt, och inom
vilket gemenskapen redan har lagstiftat, vilket &r fallet med avseende pa
varumirkesritten, enligt gemenskapsritten i méjligaste man skall géra det mot
bakgrund av lydelsen i och syftet med de berérda bestimmelserna i TRIPs-avtalet
(se, for ett motsvarande synsdtt, domen i det ovannimnda mélet Dior m.fl,,
punkterna 42-47),

Enligt domstolens rittspraxis skall dessutom de behériga myndigheterna, i den
utstrickning det dr méjligt, tillimpa och tolka relevant nationell ritt mot bakgrund
av lydelsen i och syftet med direktiv 89/104, s& att det resultat som avses i detta
direktiv uppnas, och ddrmed agera i 6verensstimmelse med artikel 249 tredje
stycket EG (se bland annat dom av den 12 februari 2004 i mal C-218/01, Henkel,
REG 2004, s. I-1725, punkt 60 och dér angiven rittspraxis).
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De relevanta bestimmelserna i den nationella varumairkesriatten skall darfor i
forevarande fall tillimpas och tolkas mot bakgrund av lydelsen i och syftet med
berdrda bestimmelser i direktiv 89/104 och i TRIPs-avtalet.

Den andra fragan

Den nationella domstolen har stillt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida,
och i sa fall under vilka foérhallanden, ett foretags firma kan anses utgbra ett
kannetecken i den mening som avses i artikel 16.1 forsta meningen i TRIPs-avtalet,
vilket innebir att innehavaren av ett varumirke med stod av denna bestimmelse har
ensamritt att forhindra tredje man att anvinda varumirket utan innehavarens
samtycke.

Nir det galler direktiv 89/104, framgar det f6r det férsta av domstolens rittspraxis
avseende begreppet tredje mans anvindning i enlighet med artikel 5.1 i detta
direktiv att den ensamrdtt som ett varumirke innebdr syftar till att ge
varumirkesinnehavaren mojlighet att skydda de sirskilda intressen han har i
egenskap av varumirkesinnehavare, det vill siga att sikerstilla att varumirket kan
fylla sin egentliga funktion och att den ovannimnda ritten siledes endast skall
utdvas nér tredje mans anvindning av ett kdnnetecken gor intrang i eller kan gora
intrdng i varumdrkets syfte, i synnerhet i dess huvudsakliga syfte som ér att for
konsumenterna garantera varans ursprung (se dom av den 12 november 2002 i
mal C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkterna 51 och 54).

Detta ar sarskilt fallet nar tredje mans patalade anvindning av ett kdnnetecken ar
sddan att det framstar som att ett materiellt samband i niringsverksamhet foreligger
mellan denna tredje mans varor och det féretag som dessa varor har sitt ursprung i.
Domstolen skall hirvid kontrollera om de avsedda konsumenterna, inbegripet dem
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som ser varorna efter det att dessa ldimnat tredje mans forséljningsstille, kan tolka
kédnnetecknet, sisom tredje man anviinder detta, s3 att det anger eller syftar till att
ange det féretag som tredje mans varor hérror fran (se, for ett motsvarande synsiitt,
domen i det ovannimnda malet Arsenal Football Club, punkterna 56 och 57).

Det ankommer pd den hinskjutande domstolen att géra denna prévning med
beaktande av de konkreta omstidndigheterna i malet vid den nationella domstolen i
samband med tredje mans péstddda anvindning av kénnetecknet, nimligen i
forevarande fall Budvars etikettanviindning i Finland.

Det ankommer &ven pd den hinskjutande domstolen att bekrifta att det i
forevarande fall verkligen &r friga om anviindning ”i niringsverksamhet” "med
avseende pd ... varor” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104 (se bland
annat domen i det ovannimnda maélet Arsenal Football Club, punkterna 40 och 41).

Om dessa forutsittningar foreligger framgar det av domstolens réttspraxis att
skyddet enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 #r absolut om kénnetecknet och
varumdrket dr identiska och varorna eller tjinsterna ir identiska, medan det i det fall
som anges i artikel 5.1 b i direktivet dessutom fordras bevisning for att en
forvixlingsrisk kan uppkomma hos allméinheten p& grund av att kinnetecknen och
varumirkena respektive varorna eller tjansterna ér identiska eller likartade for att
innehavaren skall atnjuta skydd (se, for ett motsvarande synsitt, dom av den
9 januari 2003 i mal C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkt 28, och av den
20 mars 2003 i mal C-291/00, LTJ Diffusion, REG 2003, s. I-2799, punkterna 48 och
49).

Om det vid den beddmning som den hénskjutande domstolen skall gora och som
anges ovan i punkt 60 framgar att det kdnnetecken som ér i fraga i malet vid den
nationella domstolen anvénds i annat syfte n att sérskilja de berérda varorna —
bland annat sdsom firmanamn eller bolagsnamn — #r det i enlighet med artikel 5.5 i
direktiv 89/104 foljaktligen réttsordningen i den berérda medlemsstaten som #r
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relevant vid faststillelsen av omfattningen av och, i forekommande fall, innehéllet i
det skydd som ges den varumirkesinnehavare som pastar sig lida skada till foljd av
att tecknet anviands som firmanamn eller bolagsnamn (se dom av den 21 november
2002 i mal C-23/01, Robelco, REG 2002, s. 1-10913, punkterna 31 och 34).

Domstolen erinrar for det andra om att TRIPs-avtalets frimsta syfte ir att stiirka och
harmonisera immaterialrittsskyddet 6ver hela virlden (se domen i det ovannimnda
malet Schieving-Nijstad m.fl., punkt 36 och dir angiven rittspraxis).

Enligt ingressen i TRIPs-avtalet dr dess syfte att “minska stérningar och hinder fér
den internationella handeln”, "med beaktande av behovet att frimja ett effektivt och
adekvat skydd for immaterialritter” och att samtidigt tillse att “atgirder och
forfaranden for sikerstillande av skydd fér immaterialritter inte hindrar [legitim]

handel”.

Innehavaren av ett registrerat varumirke har enligt artikel 16 i TRIPs-avtalet vissa
minsta ensamritter som overenskommits pa global nivd och som samtliga WTO:s
medlemmar skall sikerstilla i sin nationella lagstiftning. Genom dessa ensamritter
atnjuter innehavaren skydd mot intrang i hans registrerade varumirke (se iven
rapport fran 6verprovningsorganet vid WTO av den 2 januari 2002, Férenta staterna
— artikel 211 i allmén lag av 4r 1998 om kreditgivning (AB-2001-7), WT/DS/176/
AB/R, punkt 186).

I artikel 15 i TRIPs-avtalet foreskrivs bland annat att varje tecken eller kombination
av tecken som kan sarskilja varor eller tjinster som tillhandahélls i en nirings-
verksamhet frin siddana som tillhandahdlls i en annan, skall kunna utgora
varumdrke.
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Denna bestimmelse avser ddrmed, i likhet med artikel 2 i direktiv 89/104, att
ursprunget skall sikerstillas, vilket utgér varumirkets huvudsakliga syfte (se, med
avseende pa detta direktiv, bland annat domen i det ovannimnda malet Arsenal
Football Club, punkt 49).

Det foljer av vad ovan angivits att den omstéindigheten att relevanta bestimmelser i
nationell varumirkesritt i méjligaste man skall tolkas mot bakgrund av lydelsen i
och syftet med de berérda bestimmelserna i gemenskapritten, i forevarande fall
direktiv 89/104, inte paverkas av en tolkning i enlighet med lydelsen i och syftet med
de berérda bestimmelserna i TRIPs-avtalet (se ovan punkt 57),

Relevanta bestdmmelser i nationell varumérkesritt skall sledes tillimpas och tolkas
sd, att varumirkesinnehavarens ensamritt att foérhindra anvindning av det
kénnetecken som varumirket utgors av eller ett liknande kiinnetecken, endast skall
utdvas nidr tredje mans anvindning av kénnetecknet skadar eller kan skada
varumirkets syfte, i synnerhet dess huvudsakliga syfte att ge konsumenterna
garantier om varans ursprung.

Denna tolkning st6ds i 6vrigt av TRIPs-avtalets allmédnna syfte som anges ovan i
punkt 66, vilket innebér att en jimvikt skall sikerstillas mellan malet att minska
storningar och hinder fér den internationella handeln och behovet att frimja ett
effektivt och adekvat skydd for immaterialritter sa att dtgérder och forfaranden for
sikerstéllande av skydd for immaterialritter inte hindrar legitim handel (se, for ett
motsvarande synsitt, domen i det ovanndmnda mélet Schieving-Nijstad m.fl,
punkt 38). Denna avgrénsning dr &ven ldmplig med beaktande av den sirskilda
malsittningen i artikel 16 i TRIPs-avtalet, vilken omnimnts ovan i punkt 67,
ndmligen att sikerstilla vissa minsta ensamritter som &verenskommits pa global
niva.
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De krav i artikel 16 i TRIPs-avtalet som enligt de autentiska sprakversionerna pa
franska, engelska och spanska innebdr att anvindning skall ske ”i ndrings-
? g p 2 . . 2. Ig
verksamhet” ("au cours d’opérations commerciales” "in the course of trade”, "en
el curso de operaciones comerciales”) och "fér varor” ("pour des produits” “for
goods”, "para bienes”) forefaller motsvaras av kraven i artikel 5.1 i direktiv 89/104,
didr det anges att anvdndningen skall ske ”i néringsverksamhet” (i de franska,
engelska och spanska sprakversionerna “dans la vie des affaires”, "in the course of
trade” respektive "en el trifico econémico”) och "med avseende pa ... varor” (i de
”o»n

ovanndamnda sprakversionerna “pour des produits”, "in relation to goods” respektive
"para productos”).

Domstolen tilligger att TRIPs-avtalet innehéller en annan bestimmelse som kan
vara relevant vid I6sningen av tvisten vid den nationella domstolen for det fall det av
den kontroll som den hénskjutande domstolen skall gora i forevarande fall framgér
att varumirkesinnehavaren kan gora den ensamritt gillande som anges i artikel 16.1
i TRIPs-avtalet for att forhindra den anvéndning som tredje man klandras for.

Det skall erinras om att det aligger domstolen att ge den nationella domstolen alla
upplysningar om hur gemenskapsritten skall tolkas som kan vara anvéndbara vid
avgorandet av malet vid den nationella domstolen, dven om den nationella
domstolen inte hénvisar till dessa upplysningar i sina fragor (se dom av den
7 september 2004 i mél C-456/02, Trojani, d4nnu €] offentliggjord i rittsfallssam-
lingen, punkt 38 och dér angiven rittspraxis).

1 forevarande mal skall det sérskilt undersékas vilken inverkan artikel 17 i TRIPs-
avtalet méjligen kan ha. Denna bestimmelse gor det mojligt for WTO:s medlemmar
att medge begrinsade undantag i ett varumirkes rittigheter, till exempel skilig
anviindning av beskrivande ord, forutsatt att sidana undantag beaktar varumirkes-
innehavarens och tredje parters legitima intressen. Detta undantag skulle kunna
omfatta tredje mans anvindning av ett kéinnetecken i god tro, bland annat om det &r
fraga om uppgifter om dennes namn eller adress.
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Med avseende pad gemenskapen anges ett sidant undantag i artikel 6.1 a i
direktiv 89/104. Enligt denna bestdmmelse fir tredje man anvinda ett kinnetecken
for att ange sitt eget namn eller adress, forutsatt att tredje man handlar i enlighet
med god affirssed.

Europeiska unionens rdd och Europeiska gemenskapernas kommission har
visserligen avgett en gemensam forklaring, vilken upptagits i det protokoll som
fordes av radet nér direktiv 89/104 antogs. Enligt denna férklaring omfattar den
ovanndmnda bestdmmelsen inte fysiska personers namn.

En tolkning som aterfinns i en sidan forklaring kan emellertid inte godtas nér
innehallet i denna inte pa nagot sitt kommit till uttryck i ifrdgavarande bestdimmelse
och darfor inte har nagon réttsverkan. Ridet och kommissionen angav for Gvrigt
uttryckligen denna begrinsning i ingressen till forklaringen. Enligt denna skall
"radets och kommissionens nedanstiende forklaringar inte utgéra en del av
lagtexten, och de foregriper dérfér inte Europeiska gemenskapernas domstols
tolkning av lagtexten” (se domen i det ovanndmnda -malet Heidelberger Bauchemie,
punkt 17 och dir angiven rittspraxis).

Den visentliga begrinsning av begreppet "namn” som foljer av den forklaring som
anges ovan i punkt 78 har emellertid inte kommit till uttryck i texten till artikel 6.1 a
i direktiv 89/104. Forklaringen saknar ddrmed rittsverkan.

Det undantag som foreskrivs i artikel 6.1 a i direktiv 89/104 kan i princip &beropas av
tredje man for att denne i syfte att ange sin firma skall kunna anvénda kénnetecken
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som #r identiska med ett varumirke eller som liknar detta, &ven om det &r friga om
en anvindning som omfattas av artikel 5.1 i samma direktiv och som
varumérkesinnehavaren i princip skulle kunna forbjuda med stéd av den ensamrétt
han har i enlighet med denna bestimmelse.

Det fordras emellertid &ven att anvindningen #r i enlighet med god affarssed, vilket
4r det enda beddmningskriterium som anges i artikel 6.1 i direktiv 89/104. Kravet pa
"god affirssed” dr huvudsakligen ett uttryck for en lojalitetsplikt med avseende pé
varumiirkesinnehavarens legitima intressen (se dom av den 7 januari 2004 i mal
C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, REG 2004, s. [-691, punkt 24 och dir angiven
rittspraxis). Det ér séledes fraga om samma krav som det som f6ljer av artikel 17 i
TRIPs-avtalet.

-

Domstolen anger hérvid att fragan huruvida kravet pa "god afféirssed” iakttagits skall
bedémas med beaktande av dels i vilken mén allmdnheten, eller dtminstone en
visentlig del av denna, har uppfattat tredje mans anvindning av firmanamnet som
en uppgift om att ett samband foreligger mellan tredje mans varor och
varumirkesinnehavaren eller nigon som har dennes tillstdnd att anvinda
varumiirket, dels i vilken mén tredje man borde ha varit medveten om detta, Den
omstindigheten att det ér fraga om ett varumérke som éatnjuter ett visst renommé i
den medlemsstat dir varumirket &r registrerat och dér skydd begirts for detta och
att tredje man kan dra fordel av detta forhéllande for att saluféra sina varor skall
dven beaktas vid denna beddmning,.

Det ankommer pa den nationella domstolen att gora en helhetsbedomning av
samtliga relevanta omstindigheter, bland annat flaskans etikett, for att denna
domstol skall kunna gora en sérskild bedémning av om tillverkaren av den dryck
som siljs under firmanamnet kan anses bedriva illojal konkurrens i forhéllande till
varumirkesinnehavaren (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovanndmnda
mélet Gerolsteiner Brunnen, punkterna 25 och 26).
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Under dessa foérhallanden skall den andra fragan besvaras enligt foljande:

—  Ett firmanamn kan utgéra ett kinnetecken i den mening som avses i artikel 16.1
forsta meningen i TRIPs-avtalet. Denna bestimmelse syftar till att ge
innehavaren av ett varumirke ensamritt att forhindra tredje man att anvénda
varumérket om denna anvéndning skadar eller kan skada varumérkets syfte och
i synnerhet dess huvudsakliga syfte att ge konsumenterna garantier om varans
ursprung.

— De undantag som foreskrivs i artikel 17 i TRIPs-avtalet syftar bland annat till att
tredje man skall ges majlighet att anvénda ett kiinnetecken som é&r identiskt med
eller liknar ett varumirke for att ange sin firma, dock under férutsittning att
tredje man handlar i enlighet med god affdrssed.

Den tredje fragan

Den hiinskjutande domstolen har stillt den tredje frigan for att fa klarhet i huruvida,
och i sa fall under vilka omstéindigheter, ett firmanamn som varken dr registrerat
eller inarbetat i den medlemsstat didr det varumdrke #r registrerat, vilket pastas
dtnjuta skydd i forhallande till firmanamnet i fréga, kan anses utgora en dldre
réttighet i den mening som avses i artikel 16.1 tvedje meningen i TRIPs-avtalet,
bland annat med hénsyn till den skyldighet att skydda firmanamn som med
avseende pa den medlemsstaten foljer av artikel 8 i Pariskonventionen och artikel 2.1
i TRIPs-avtalet.
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Om det av den kontroll som den hédnskjutande domstolen skall gora i enlighet med
de principer som angetts i svaret pd den andra frigan ovan i punkt 60 foljer att
anviandningen av firmanamnet omfattas av artikel 16.1 forsta meningen i TRIPs-
avtalet har varumirkesinnehavaren ensamritt att forhindra denna anvindning med
forbehall for bestimmelserna i artikel 17 i TRIPs-avtalet.

I artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet foreskrivs emellertid att denna
ensamritt inte skall skada "dldre rittigheter”.

Den ovannimnda bestaimmelsen skall forstds s, att om innehavaren av ett
firmanamn har en réttighet som omfattas av tillimpningsomradet for TRIPs-avtalet,
och denna rittighet ér dldre dn ritten till det varumirke som rittigheten pastas gora
intrang i och gor det mojligt fér innehavaren att anvinda ett kdnnetecken som éar
identiskt med detta varumirke eller som liknar detta, kan denna anvindning inte
forbjudas med stod av den ensamritt som en varumirkesinnehavare har i enlighet
med artikel 16.1 forsta meningen i TRIPs-avtalet.

Tolkat pé detta sitt dr det férst och frimst nédvindigt att tredje man kan aberopa en
rittighet som omfattas av det materiella tillimpningsomradet for TRIPs-avtalet for
att den ovannimnda bestdmmelsen skall vara tillimplig.

Domstolen erinrar hirvid om att firma 4r en rittighet som omfattas av uttrycket
"immaterialritt” i den mening som avses i artikel 1.2 i TRIPs-avtalet. Det foljer
vidare av artikel 2.1 i detta avtal att firmaskyddet, som sérskilt foreskrivs i artikel 8 i
Pariskonventionen, uttryckligen utgor en del av det ovannimnda avtalet. WTO:s
medlemmar dr dérfor i enlighet med TRIPs-avtalet skyldiga att iaktta firmaskyddet
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(se dven den ovanndmnda rapporten frén Gverprévningsorganet vid WTO, Férenta
staterna — artikel 211 i allmén lag av &r 1998 om kreditgivning, punkterna 326—
341).

Hirav foljer att det ifrdgavarande firmanamnet skall dtnjuta skydd i enlighet med
TRIPs-avtalet i den man firmanamnet 4r en gillande rittighet i den mening som
avses i artikel 70.2 i TRIPs-avtalet, som angetts ovan i punkt 49.

Firma &r dérmed en rittighet som omfattas av TRIPs-avtalets materiella tillimp-
ningsomrade, vilket innebér att detta forsta villkor, som féljer av artikel 16.1 tredje
meningen i TRIPs-avtalet, 4r uppfyllt.

Det skall dérefter vara friga om en rittighet som kan goéras gillande. Uttrycket
géllande innebér att den berdrda rittigheten maste omfattas av TRIPs-avtalet med
avseende pa dess tillimpning i tiden och fortfarande &tnjuta skydd nér innehavaren
gor rittigheten gillande for att invinda mot krav frén den varumirkesinnehavare
vars varumirke han péstds gora intréng i.

Det skall dérfor i forevarande fall avgoras om det berérda firmanamnet, som efter
vad som framgir varken &r registrerat eller inarbetat i den medlemsstat dir
varumirket &r registrerat, vilket pastas atnjuta skydd i forhéllande till firmanamnet,
uppfyller de krav som angivits i féregdende punkt.
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I enlighet med TRIPs-avtalet skall artikel 8 i Pariskonventionen iakttas, vilket
angivits ovan i punkt 91. Det foljer i ovan angivna hianseende av denna bestimmelse
att firma skall atnjuta skydd utan att det kan stéllas krav pa registrering.

Betriffande eventuella villkor om viss minsta anvindning av eller viss minsta
kinnedom om firmanamnet, som enligt den hinskjutande domstolen uppstills
enligt finsk rédtt for att firmanamn skall vara skyddade, anger domstolen att
artikel 16.1 i TRIPs-avtalet och artikel 8 i Pariskonventionen i princip inte utgor
hinder mot sddana villkor.

Vad slutligen avser det faktum att den rittighet som ér i fraga skall vara édldre i den
mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, innebér detta att
grunden for den berorda rittigheten maste vara éldre 4n ritten till det varumérke
som denna rattighet pastds gora intrng i. Sdsom generaladvokaten har angett i
punkt 95 i forslaget till avgérande ar det friga om ett uttryck fér principen om
prioritet fér en &dldre ensamritt, vilken utgor en av grundstenarna i varumirkes-
riatten och mer allmint i all immaterialritt.

Domstolen tilligger hirvid att prioritetsprincipen dven aterfinns i direktiv 89/104,
nirmare bestdmt i artiklarna 4.2 och 6.2 i detta.

Av vad anférts féljer att den tredje fragan skall besvaras s, att ett firmanamn, som
varken &r registrerat eller inarbetat i den medlemsstat dir det varumirke &ar
registrerat som pastas atnjuta skydd i férhéllande till firmanamnet i friga, kan anses
utgoéra en ildre rittighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i
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TRIPs-avtalet om innehavaren av firmanamnet har en rittighet som omfattas av det
materiella tillimpningsomradet fér TRIPs-avtalet och pa vilken detta ér tillimpligt i
tiden, och denna rittighet dr éldre dn rétten till det varumirke som rittigheten
pastds gora intrdng i och gor det mojligt for innehavaren att anvinda ett
kdnnetecken som #r identiskt med detta varumirke eller som liknar detta.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den finska regeringen och kommissionen, vilka
har inkommit med yttranden till domstolen, #r inte ersittningsgilla. Eftersom
forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen utgor ett
led i beredningen av samma maél, ankommer det pa den nationella domstolen att
besluta om rittegangskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar domstolen (stora avdelningen) foljande dom:

1) Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter (TRIPs-avtalet),
vilket aterfinns i bilaga 1 C till avtalet om upprittande av Virldshandels-
organisationen, vilket godkindes pa Europeiska gemenskapens vignar —
vad betriffar fragor som omfattas av dess behorighet — genom radets
beslut 94/800/EG av den 22 december 1994, ir tillimpligt nir ett
kinnetecken pastis gora intrdng i en varumirkesrittighet och detta
bérjade innan TRIPs-avtalet tridde i kraft och fortsatte efter denna dag,
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Ett firmanamn kan utgora ett kiinnetecken i den mening som avses i artikel
16.1 forsta meningen i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immate-
rialritter (TRIPs-avtalet). Denna bestimmelse syftar till att ge innehavaren
av ett varumirke ensamritt att forhindra tredje man att anvinda
varumirket om denna anvindning skadar eller kan gora intring i
varumiirkets syfte och i synnerhet i dess huvudsakliga syfte att ge
konsumenterna garantier om varans ursprung,

De undantag som foreskrivs i artikel 17 i avtalet om handelsrelaterade
aspekter av immaterialritter (TRIPs-avtalet) syftar bland annat till att
tredje man skall ges mdjlighet att anviinda ett kidnnetecken som dr
identiskt med eller liknar ett varumiirke for att ange sin firma, dock under
forutsittning att tredje man handlar i enlighet med god affirssed.

Ett firmanamn som varken ir registrerat eller inarbetat i den medlemsstat
dir det varumiirke ér registrerat som péstds atnjuta skydd i forhallande till
firmanamnet kan anses utgora en ildre rittighet i den mening som avses i
artikel 16,1 tredje meningen i avtalet om handelsrelaterade aspekter av
immaterialriitter (TRIPs-avtalet) om innehavaren av firmanamnet har en
rittighet som omfattas av det materiella tillimpningsomradet for det
ovanniimnda avtalet och pa vilken detta ér tillimpligt i tiden, och denna
viittighet dr dldre én ritten till det varumiérke som rittigheten pastas gora
intrang i och gor det méjligt for innehavaren att anviinda ett kinnetecken
som iir identiskt med detta varumiirke eller som liknar detta.

Underskrifter
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