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1. Niniejsza sprawa wywodzi sie z fifiskiego
odlamu dlugotrwalego sporu, jaki toczyl sig
w wielu krajach, miedzy czeskim browarem
Budgjovicky Budvar * (zwanym dalej ,browa-
rem Budvar” lub w skrécie ,Budvarem”)
z siedzibg w miescie Ceské Budgjovice
(Czeski Budweis)? (Republika Czeska)
a amerykanska spoika Anheuser-Busch,
Inc.* (zwana dalej ,Anheuser-Busch”), doty-
czacego prawa poslugiwania si¢ terminami
»Bud”, ,Budweiser” i terminami pochodnymi
w sprzedazy piwa tych browaréw.

1 — Jezyk oryginatu: wloski.

2 — Ktérego kompletna firma brzmi ,Budéjowicky Budvar,
ndrodny podnik, Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale”, co oznacza ,Browar
Bud z Budweis, przedsigbiorstwo panstwowe”. Qbecny browar
jest wynikiem polaczenia przedsigbiorstwa ,Budweiser Brau-
berechtigten Birgerliches Brauhaus” zalozonego w Budweis
w 1795 r. z przedsigbiorstwem .Cesky akciovy pivovar v ¢
Budgjovicich”, zwanym réwniez ,Budweis Tschechische
Aktien-Braucerei” zatozonego réwniez w Budweis w 1895 r.
W wyniku uparistwowienia w 1948 1. te dwa przedsi¢biorstwa
zostaly poljczone w jedno przedsigbiorstwo paistwowe
JJihoceské pivovary”, 2 ktérego w 1966 r. powstalo obecne
przedsicbiorstwo.

3 — Zwanym dalej ,Budweisem”. W mieécie Budweis od XVi w.
rozwija sti¢ przemyst piwowarski.

4 — 7 siedzibg w Saint Louis, Missouri (Stany Zjednoczone
Ameryki). Od 1876 r. browar Bavarian Brewery, przeksztal-
cony nastgpnie w Anheuser-Busch sprzedawat na lokalnym
rz\'nku piwo pod nazwy ,Budweiser”, a nastgpnie takze pod
skracong nazwy ,Bud”. Utrzymuje sig, ze w 1911 r. Anheuser-
Busch uzyskal w korcu od browaréw dziatajacych w Budweis
pozwolenie na uzywanie oznaczenia na rynkach pozaeuropej-
skich. W 1939 r. Anheuser-Busch uvzyskal od browaréw
czeskich wyljezne prawo uiywania oznaczenia Budweiser”
na rynku amerykaiiskim. Po ((rugicj wojnie $wiatowej Anheu-
ser-Busch rozpoczgt eksport wlasnego piwa réwniez do
Furopy (zob. w tej kwestii postanowienie austriackicgo
Oberster Gerichtshof z dnia 1 lutego 2002 r., 4 Ob 13/00s.,
jak tez postanowienia szwajcarskiego sadu federalnego z dnia
15 lutego 1999 r. BGE 125 NI, str. 193).

2. W zwigzku z tym zwrécono sie¢ do
Trybunalu o ustalenie, jaki system prawny
znajduje zasadniczo zastosowanie
w przypadku uzywania, mogacego pozosta-
wa¢ w konflikcie, zarejestrowanego znaku
towarowego i firmy, w szczegélno$ci
w $wietle Porozumienia w sprawie handlo-
wych aspektéw praw wlasnoéci intelektualnej
(zwanego dalej ,Porozumieniem TRIPS”) 5,

I — Ramy prawne

A — Prawo miedzynarodowe

3. Artykul 8 konwencji paryskiej o ochronie
wlasnosci przemyslowej (zwanej dalej ,kon-

5 — Porozumienie to 2awarte jest w zatgczniku 1C do Porozumie-
nia ustanawiajgcego Swiatowy Organizacjg Handlu, zatwier-
dzonego w imieniu \Wspdlnoty Europejskiej w decyzji Rady
94/800/WE 2 dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L. 336, str. 1).
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wenc;q paryska”) ® stanowi, ze ,nazwa hand-
lowa’ bedzie chroniona we wszystkich Pani-
stwach bedacych czlonkami Zwiazku bez
obowiazku zgloszenia lub rejestracji, nieza-
leznie od tego czy stanowi ona, czy nie
stanowi czesci znaku towarowego”.

4. Artykul 2 Porozumienia TRIPS zawiera
odestanie do przepiséw materialnych kon-
wengji paryskiej, w tym jej art. 8. Ten ostatni
przepis zostal wiaczony do uregulowas
Swiatoweg Organizacji Handlu (zwanej dalej
~WTO") ",

5. Posréd materialnych przepiséw Porozu-
mienia TRIPS istotny w tej sprawie art. 16
ust. 1 stanowi:

»Wlasciciel zarejestrowanego znaku towaro-
wego bedzie mial wylaczne prawo powstrzy-
mywania wszelkich os6b trzecich od
uzywania w dziatalnosci handlowej bez jego
zgody identycznych lub podobnych oznaczeti
dla towaréw lub uslug identycznych lub
podobnych do tych, dla ktérych znak towa-
rowy jest zarejestrowany, gdy takie ich uzycie
mogloby stwarza¢ prawdopodobieristwo

6 — Konwencja paryska o ochronie wlasnoéci przemystowej
podpisana w dniu 20 marca 1883 r. Ten akt prawny byl
wielokrotnie zmieniany, ostatnio w Sztokholmie aktem z dnia
14 lipca 1967 r. Wszystkie Paristwa Cztonkowskie s3 stronami
konwencji w zmienionym brzmieniu. Konwencja paryska
zostala sporzgdzona jedynie w jezyku francuskim.

7 — Przypis dotyczy jedynie wloskiej wersji jezykowej opinii.
8 — Przepis ten stanowi: ,1. W zakresie czeéci II, III i 1V

niniejszeﬁo Porozumienia Czlonkowie zastosujg sie do wymo-
g6w artykuléw 1-12 i 19 konwencji paryskiej (1967)".
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pomylki. W przypadku uzycia identycznego
oznaczenia dla identycznych towaréw lub
ustug prawdopodobieristwo pomytki bedzie
domniemane. Okre$lone powyiej prawa nie
bedg naruszaly praw istniejacych wczeéniej
ani nie beda mialy wplywu na mozliwosé
przyznawania przez czlonkéw praw na pod-
stawie uzywania znaku”.

6. Artykul 70 Porozumienia TRIPS
w nastepujacy sposéb okreéla czasowy zakres
obowigzywania:

»1. Niniejsze Porozumienie nie stwarza
zobowigzan w stosunku do dzialari, ktdre
mialy miejsce przed data wprowadzenia
Porozumienia przez czlonka, ktérego doty-
czyly.

2. Jezeli w niniejszym Porozumieniu nie
postanowiono inaczej, niniejsze Porozumie-
nie stwarza zobowiazania w stosunku do
wszystkich przedmiotéw istniejacych w dniu
wprowadzenia niniejszego Porozumienia
przez czlonka, ktérego dotycza i na teryto-
rium ktérego sa chronione w tej dacie lub
ktére spelniajg badZz spelnia w najblizszym
czasie kryteria ochrony zgodnie z warunkami
niniejszego Porozumienia {...]".

9 — Tak jest w trzech oryginalnych wersjach jezykowych Porozu-
mienia TRIPS: francuskiej ,aucan droit antérieur existant”;
angielskiej ,any existing prior rights”; hiszpariskiej ,ninguno
de los derechos existentes con anterioridad”. W innych
wersjach jezykowych opublikowanych w Dzienniku Urzedo-
wym, jak np. w wersji wloskiej, przymiotnik ,wczeéniejsze”
zostal pominiety.
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7. Porozumienie TRIPS, tak jak Porozumie-
nie WTO, do ktdrego stanowi ono zalgcznik,
weszlo w zycie w dniu 1 stycznia 1995 r.,
niemniej zgodnie z art. 65 ust. 1 Porozumie-
nia TRIPS Czionkowie nie byli zobowigzani
do stosowania postanowier tego porozumie-
nia przed uplywem okresu jednego roku od
jego wejscia w zycie.

B — Prawo wspdlnotowe

8. W celu uregulowania dziedziny odnosza-
cej sie do handlowych znakéw towarowych
Wspoélnota przyjela w omawianym tutaj
kontekscie dyrektywe 89/104/EWG (zwana
dalej ,dyrektywa 89/104” lub ,dyrektywa”) '°,
ktéra ,w pelnej zgodnosci {...] z przepisami
konwencji paryskiej”!' dokonuje zblizenia
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich
w niektérych aspektach tej dziedziny, bez
podejmowania procesu zblizenia w pelnym
zakresie.

9. Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 4
ust. 1 dyrektywy:

»Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za
niewazny uznaje si¢ juz zarejestrowany znak,
jezeli [...] jest on identyczny z wczeéniejszym
znakiem towarowym”.

10 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na
celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odno-
szacych si¢ do znakdw towarowych (Dz.U. 1989, L. 40, str. 1).

11 — Motyw ostatni.

10. Zgodnie z art. 4 ust. 2:

»[W] rozumieniu ust. 1 »wczeéniejsze znaki«
towarowe oznaczajg |...]:

d) znaki towarowe, ktére w dniu dokona-
nia zgloszenia znaku towarowego lub,
w odpowiednim przypadku, w dniu
zastrzezenia pierwszenistwa dla zglosze-
nia znaku towarowego, sa powszechnie
znane w Panistwie Czlonkowskim
w znaczeniu, w jakim wyrazenie
»powszechnie znane« jest uzywane
w art. 6bis konwencji paryskiej”.

11. Artykut 4 ust. 4 lit. b) stanowi, ze kazde
Panistwo Czlonkowskie moze postanowié, ze
znak towarowy nie podlega rejestracji, a za
niewazny uznaje sig¢ znak juz zarejestrowany,
jezeli ,prawa do niezarejestrowanego znaku
towarowego lub innego oznaczenia uzywa-
nego w obrocie zostaly nabyte przed data
zlozenia wniosku o rejestracje péiniejszego
znaku towarowego lub datg pierwszeristwa
podniesionego we wniosku o rejestracje
pézniejszego znaku towarowego, oraz
w jakim niezarejestrowany znak towarowy
lub inne oznaczenie przyznaje wiascicielowi
prawo zakazania uzywania pdzniejszego
znaku towarowego”.
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12. W omawianym tutaj kontekscie art. 5
ust. 1 stanowi, Ze:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje
wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wlasciciel jest uprawniony do zakazania
wszellim stronom [osobom] trzecim, ktére
nie posiadajg 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;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego
z powodu jego identycznoéci lub podo-
bieristwa do znaku towarowego oraz
identycznoéci lub podobieristwa towa-
réw lub uslug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobiedistwo wprowadzenia
w blad wsréd opinii publicznej, ktdre
obejmuje prawdopodobienistwo skoja-
rzenia oznaczenia ze znakiem towaro-

”»

wym”.

13. Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy
w szczegllno$ci mozna zabronié¢ umieszcza-
nia oznaczenia na towarach lub ich opako-
waniach.
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14. Artykul 5 ust. 5 dodaje, ze ustepy
poprzednie ,nie maja wplywu na przepisy
obowiazujace w Paristwach Czlonkowskich,
dotyczace ochrony przed uzywaniem ozna-
czenia w celach innych niz odréznienie
towardw lub ustug, jezeli uzywanie tego
oznaczenia bez wlasciwego powodu przynio-
stoby nieuzasadniona korzy$¢ lub byloby
szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru
lub renomy znaku towarowego”.

C — Prawo krajowe

15. W my$! art. 2 ust. 1 toiminimilaki
(finskiej ustawy dotyczacej nazw handlo-
wych, zwanej dalej ,toiminimilaki”) '? prawo
do wylacznego uzywania nazwy handlowej
uzyskuje sie na podstawie rejestracji owej
nazwy lub ,jej utwierdzenia w wyniku uzy-
wania”, tj. w sytuacji gdy nazwa handlowa
jest powszechnie znana w kregach, ktdre
obejmuje dzialalno$¢ gospodarcza przedsie-
biorcy uzywajacego tej nazwy.

16. Artykul 3 ust. 2 toiminimilaki stanowi,
ze wylaczne prawo nabyte w wyniku uzywa-
nia przyznaje jego whadcicielowi prawo zaka-
zania wszystkim innym podmiotom gospo-
darczym uzywania nazwy handlowej, ktéra
stwarza prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad w wyniku podobieristwa z jego nazwa.

12 — Ustawa nr 128/79 z dnia 2 lutego 1979 r. dotyczaca nazw
handlowych,
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17. W rozumieniu art. 3 ust. 1 tavaramerk-
kilaki (finskiej ustawy dotyczacej znakéw
towarowych, zwanej dalej ,ta-
varamerkkilaki”) '* kazdy ma prawo do
uzywania w obrocie nazwy handlowej jako
oznaczenia odrézniajacego jego towary, jezeli
takie uzycie nie stwarza prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w biad wskutek pod-
obieristwa do chronionego znaku towaro-
wego.

18. W mysl art. 4 ust. 1 tavaramerkkilaki
wlasciciel wylacznego prawa do umieszcza-
nia odrézniajacego oznaczenia na towarach
moze zakazaé wszelkim osobom uzywania
w obrocie handlowym wzmianek mogacych
wprowadzi¢ w blad wskutek podobienstwa
do chronionego znaku towarowego. Zgodnie
z art. 6 ust. 1 tej ustawy prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w blad istnieje wylgcznie
wowczas, gdy obydwa oznaczenia uzywane
sa dla oznaczenia podobnych lub identycz-
nych towaréw.

19. Jezeli wigcej niz jedna osoba powoluje sie
na wylaczne prawo do umieszczania na
swych towarach oznaczert mogacych wpro-
wadzi¢ w blad, art. 7 tavaramerkkilaki roz-
strzyga konflikt migdzy dwoma prawami,
przyznajac pierwszenstwo wlascicielowi
wczesniejszego oznaczenia, pod warunkiem
ze prawo, na ktdre si¢ powoluje, nie zostalo
utracone wskutek np. nieuzywania go przez
wlasciciela.

13 — Ustawa nr 7/1964 z dnia 10 styczma 1964 r. dotyczgea
znakow towarowych.

20. Podobnie art. 6 ust. 1 toiminimilaki
stanowi, ze w przypadku koniecznosci roz-
strzygniecia sporu dotyczacego nazw hand-
lowych mogacych wprowadzi¢ w blad, pierw-
szenstwo przyznane zostaje tej nazwie, dla
ktorej mozna wskazaé wczesniejsza podstawe
prawng.

21. W odniesieniu do prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad wskutek podobienstwa
migdzy znakiem towarowym i nazwa hand-
lowg art. 14 ust. 1 pkt 6 tavaramerkkilaki
stanowi, ze przedmiotem rejestracji nie moga
by¢ péiniejsze znaki towarowe stwarzajace
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
wskutek podobiefistwa do wczesniejszej
nazwy handlowej.

22. W podobny sposéb art. 10 pkt 4 toimi-
nimilaki stanowi, ze nie mozna zawrzeé
w nazwie handlowej jakichkolwiek elemen-
tow stwarzajacych prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad, w szczegélnosci
w odniesieniu do znakéw towarowych
innych podmiotéw gospodarczych.

23. Jak wynika to w koricu z postanowienia
odsytajacego, finskie orzecznictwo objelo
ochrong przystugujaca nazwom handlowym
na mocy art. 8 konwencji paryskiej takze
nazwy handlowe zarejestrowane w innym
paristwie, kt6re podpisalo te konwencje, pod
warunkiem ze ,uderzajacy” element nazwy
handlowej by przynajmniej w pewnym stop-
niu znany w zainteresowanych kregach
zawodowych w Finlandii '*.

14 — Postanowienie odsylajace Korkein oikeus KKO 1994.23.
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II — Okolicznosci faktyczne i przebieg
postepowania

24. W dniu 1 lutego 1967 r. browar Budvar
wpisal swoja nazwe handlowa do czecho-
stowackiego rejestru handlowego wraz ze
ztozong wskazéwka sktadajaca sie ze
wmianki ,Budéjovicky Budvar” oraz ,Bud-
weiser Budvar”, co oznacza ,»browar Bud« '
z Budweis”, po ktérej nastepowalo okreélenie
formy prawnej przedsigbiorstwa zaréwno
w jezyku czeskim (,ndrodni podnik”), jak
tez w jezyku francuskim (,Entreprise Natio-
nale”) i w jezyku angielskim (,National
Corporation”) '°,

25. Ponadto browar Budwar byt w Finlandii
wlascicielem znakéw towarowych piwa
»Budvar” i ,Budweiser Budvar”, zarejestro-
wanych odpowiednio w dniach 21 maja
1962 r. i 13 listopada 1972 r. Niemniej
w wyroku z dnia 5 kwietnia 1982 r., potwier-
dzonym w wyroku z dnia 28 grudnia 1984 r.
sady fifiskie orzekly wygaéniecie prawa do
tych znakéw towarowych z powodu ich
nieuzywania.

26. W nastepstwie tego, w okresie miedzy
dniem 5 czerwca 1985 r. a 5 sierpnia 1992 r.,
konkurencyjny browar Anheuser-Busch
dokonal w Finlandii rejestracji znakéw towa-
rowych ,Budweiser”, ,Bud”, ,Bud Light” oraz
»Budweiser King of the Beers”, kt6re wszyst-
kie odnosily sie do piwa.

15 ~ ,Budvar” w jezyku czeskim,
16 — Zobacz réwniez przypis 2 powyzej.
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27. W dniu 11 paZdziernika 1996 r. Anheu-
ser-Busch skierowal pozew do Helsingin
kirdjaoikeus (sadu pierwszej instancji
w Helsinkach), wnoszac o zakazanie browa-
rowi Budvar uzywania znakéw towarowych
~Budéjovicky Budvar”, ,Budweiser Budvar’,
~Budweiser”, ,Budweis”, ,Budvar’, ,Bud”
oraz ,Budweiser Budbriu” — oznaczen,
ktére Budvar umieszezal zazwyczaj na opa-
kowaniach piwa produkowanego
i sprzedawanego w Finlandii, i domagajac
sie jednoczeénie zasadzenia od czeskiego
browaru odszkodowania. Zdaniem Anheu-
ser-Busch, oznaczenia uzywane przez Bud-
vara stwarzaly prawdopodobieristwo wpro-
wadzenia w blad wskutek podobieristwa do
znakéw towarowych zarejestrowanych przez
niego w Finlandii.

28. Anheuser-Busch domagal si¢ ponadto
zakazania Budvarowi — pod karg grzywny
wymierzanej w trybie toiminimilaki — uzy-
wania w Finlandii nazw handlowych ,Budé-
jovicky Budvar, ndrodnf podnik”, ,Budweiser
Budvar”, ,Budweiser Budvar, national enter-
prise”, ,Budweiser Budvar, Entreprise Natio-
nale” oraz ,Budweiser Budvar, National
Corporation”, jak tez wszelkich innych po-
dobnych okresleri, stwarzajacych prawdopo-
dobiefistwo wprowadzenia w blad wskutek
podobieristwa do jego wlasnych zarejestro-
wanych znakéw towarowych.

29. Na swa obrone Budvar podnidsl, ze
oznaczenia uZywane przez niego
w Finlandii nie stwarzaja prawdopodobiei-
stwa wprowadzenia w blad wskutek po-
dobieristwa do znakéw towarowych Anheu-
ser-Busch. Co wiecej, rejestracja jego nazwy
handlowej w kraju pochodzenia przyznaje



ANHEUSER-BUSCH

mu w Finlandii wcze$niejsze prawo do
oznaczenia ,Budweiser Budvar”, kidre pod-
lega ochronie na mocy art. 8 konwencji
paryskie;j.

30. Wyrokiem z dnia 1 paZdziernika 1998 r.
Helsingin kirajioikeus stwierdzit, ze ozna-
czenie ,Budéjovicky Budvar”, uzywane
w dominujacy sposob na etykietach spétki
w charakterze handlowego znaku towaro-
wego, r6zni sie od znakow zarejestrowanych
przez Anheuser-Busch, w zwiazku z czym
rodzaje piwa opatrzone omawianymi ozna-
czeniami i znakami towarowymi nie sg objete
prawdopodobienistwem wprowadzenia
w blad.

31. Sad ten orzekl ponadto, iz oznaczenie
+,BREWED AND BOTTLED BY BREWERY
BUDWEISER BUDVAR NATIONAL
ENTERPRISE”, znajdujace sie na etykietach
ponizej wspomnianego dominujgcego ozna-
czenia, drukowane znacznie mniejsza
czcionky, nie jest uzywane w charakterze
znaku towarowego, lecz jedynie jako infor-
macja dotyczaca nazwy handlowej czeskich
browaréw.

32. Kardjdoikeus uznatl zatem, ze Budvar ma
prawo do uzywania swojej nazwy handlowej
w jezyku angielskim, zarejestrowanej tym
samym jako taka w oparciu o art. 8 konwen-
cji paryskiej, stwierdzajac, ze zgodnie
z zeznaniami $wiadkow nazwa ta byla
w pewnym zakresie znana w za-
interesowanych kregach zawodowych
zwigzanych z dzialalnoscia Anheuser-Busch
w chwili rejestracji przez nig wlasnych
znakdw towarowych.

33. W postepowaniu odwolawczym Helsin-
gin hovioikeus (sad apelacyjny w Helsinkach)
w wyroku z dnia 27 czerwca 2000 r. orzek, iz
wspomniane zeznania $wiadkéw nie byly
wystarczajace dla wykazania, iz angielska
wersja nazwy handlowej browaréw Budvar
byla wystarczajaco znana w Finlandii
i w konsekwencji uchylit wyrok sadu pierw-
szej instancji w cze$ci odnoszacej sie do
ochrony przyznanej Budvarowi na mocy
art. 8 konwencji paryskiej.

34. Zaréwno Anheuser-Busch, jak i Budvar
whniosly kasacje od wyroku sadu apelacyjnego
do Korkein oikeus (sad najwyzszy), podno-
szac argumenty analogiczne do argumentéw
przedstawionych w postepowaniu
w pierwszej instancji.

35. Korkein oikeus, do ktérego skierowano
sprawe, postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrdci¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacymi
pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy w przypadku zaistnienia konfliktu
miedzy znakiem towarowym
a oznaczeniem, ktéremu zarzuca sie, iz
narusza on prawa do tego znaku, gdy
konflikt ten powstal przed wejsciem
w zycie Porozumienia TRIPS, nalezy
stosowaé¢ przepisy tego porozumienia
celem ustalenia, ktére z dwdch praw ma
wczeéniejsze podstawy prawne, jesli
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ustalono, ze zarzucane naruszenie praw
do znaku towarowego mialo miejsce
w okresie wykraczajgcym poza ramy
czasowe wyznaczone data stosowania
Porozumienia TRIPS we Wspdlnocie
i w Paristwach Czlonkowskich?

W przypadku udzielenia na pierwsze
pytanie odpowiedzi twierdzacej:

a) czy nazwa handlowa spotki moze
by¢ uwazana réwniez za oznaczenie
dla towaréw lub uslug w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 zdanie
pierwsze Porozumienia TRIPS?

b) w przypadku udzielenia odpowiedzi
twierdzacej na pytanie zadane
w pkt a) drugiego pytania: w jakich
warunkach nazwa handlowa moze
byé uwazana za oznaczenie dla
towaréw lub ustlug w rozumieniu
art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
Porozumienia TRIPS?

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

a) jak nalezy interpretowad odniesienie
do praw istniejacych wczeéniej,
zawarte w art. 16 ust. 1 zdanie
trzecie Porozumienia TRIPS? Czy
mozna uzna¢, iz prawo dotyczgce
nazwy handlowej jest réwniez pra-
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b)

wem istniejacym wczeéniej
w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie
trzecie?

w przypadku odpowiedzi twierdza-
cej na pytanie zadane w pkt a): jak
nalezy interpretowaé powyisze
odniesienie do prawa istniejacego
wczesniej, znajdujace sie w art. 16
ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia
TRIPS, w przypadku nazwy handlo-
wej, ktéra nie jest ani zarejestro-
wana, ani nie jest utwierdzona
w wynika uzywania w panstwie,
w ktérym zarejestrowany jest znak
towarowy i w ktérym zada sie
ochrony spornej nazwy handlowej,
majac na uwadze fakt, iz na mocy
art. 8 konwencji paryskiej istnieje
obowigzek ochrony nazwy handlo-
wej bez wzgledu na jej rejestracje
oraz iz zdaniem Stalego Organu
Apelacyjnego WTO odestanie do
art. 2 ust. 1 Porozumienia TRIPS
zawarte w art. 8 konwencji paryskiej
oznacza, iz stosujac przedmiotowe
porozumienie czlonkowie WTO
maja obowigzek udzielania ochrony
nazw handlowych na podstawie tego
przepisu? Czy dla potrzeb stosowa-
nia arf. 16 ust. 1 zdanie trzecie
Porozumienia TRIPS, w przypadku
gdy chodzi o dokonanie oceny, czy
nazwa handlowa posiada wczeséniej-
sze podstawy prawne w stosunku do
podstaw prawnych znaku towaro-
wego, mozna uwazaé za decydujacy:

i) fakt, ze w parstwie, w ktérym
znak towarowy jest zarejestro-
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wany i w ktérym zada sie jego
ochrony, nazwa handlowa, przy-
najmniej w pewnym zakresie,
byla znana w zainteresowanych
kregach zawodowych danego
panistwa przed dniem, w ktérym
zostal zlozony wniosek o re-
jestracje znaku towarowego;

czy tez:

ii) ze w stosunkach handlowych
dotyczacych panstwa, w ktérym
znak towarowy jest zarejestro-
wany i w ktérym zada sie jego
ochrony, nazwa handlowa byla
uzywana przed dniem, w ktérym
zostal zlozony wniosek o re-
jestracje znaku towarowego

czy tez:

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

36. W trakcie postepowania toczacego si¢
przed Trybunalem strony postgpowania

przed sadem krajowym, rzad finski, jak tez
Komisja przedstawily uwagi pisemne oraz
uwagi ustne.

III — Analiza prawna

A — Wprowadzenie

37. Nalezy na wstepie zaznaczy¢, ze Anheu-
ser-Busch podnidsi zarzut niedopuszczal-
nosci calego wniosku o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, twierdzac, ze ani
Porozumienie TRIPS, ani prawo wspdlno-
towe nie znajdujg w tym przypadku zastoso-
wania, poniewaz niniejszy spér powstat przed
wejéciem w zycie tego porozumienia i przed
przystapieniem Finlandii do Wspdlnoty.
Ponadto, zdaniem Anheuser-Busch, spér
ten nie nalezy do przedmiotowego zakresu
zastosowania przepiséw ujednoliconych na
poziomie WTO i na poziomie wspdlnoto-

wym.

38. Zarzut podniesiony przez Anheuser-
Busch nie moze jednak zostaé¢ rozpatrzony
bez rozstrzygniecia jednocze$nie meryto-
rycznych aspektéw zwigzanych odpowiednio
z pierwszym pytaniem — jesli chodzi
o zastosowanie ratione temporis odpowied-
nich przepiséw — oraz pytaniem trzecim
w odniesieniu do zastosowania ratione
materiae. Nie uwazam zatem, aby nalezalo
dokona¢ osobnej oceny problemu dopusz-
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czalnodci, lecz rozwaze go raczej lacznie
z merytorycznym aspektem pytan prejudy-
cjalnych.

B — W przedmiocie pytania pierwszego

39. W pierwszym pytaniu sad odsylajacy
zmierza w istocie do ustalenia, czy Porozu-
mienie TRIPS znajduje zastosowanie
w sporze dotyczacym konfliktu miedzy
znakiem towarowym a oznaczeniem, ktére
moze naruszaé prawo do tego znaku, gdy
konflikt ten powstal przed wejéciem w zycie
tego porozumienia, ale trwa nadal po tym
dniu.

40. W zwigzku z tym nalezy przede wszyst-
kim zauwazy¢, ze wbrew temu, co twierdzi
Anheuser-Busch, Porozumienie TRIPS
z pewnodcig znajduje zastosowanie ratione
temporis w odniesieniu do omawianego
stanu faktycznego.

41. Jak stusznie bowiem zauwazyly browar
Budvar i Komisja, sad krajowy ma
w niniejszej sprawie zajaé stanowisko
w kwestil utrzymywanego naruszenia prawa
do znakéw towarowych, ktére nastapito pod
koniec 1995 r. i ktére trwa nadal. Chodzi
zatem o przediuzajace sie dzialanie, obejmu-
jace okres po wejéciu w zycie Porozumienia
TRIPS.
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42, Ponadto pozew w tym przypadku zostal
wniesiony w dniu 11 paZzdziernika 1996 r.,
a zatem w dniu, w ktérym porozumienie to
w pelni obowigzywalo w Finlandii, jak
i w pozostalej czeSci Wspdlnoty.

43. Ot6z, jak stwierdzil Trybunal w wyroku
w sprawie Schieving-Nijstad i in. 7, Porozu-
mienie TRIPS znajduje zastosowanie nawet
w przypadku sporéw powstalych w oparciu
o zdarzenia poprzedzajace jego wejscie
w zycie ,0 ile naruszenie praw wilasnoéci
intelektualnej trwa nadal w dniu, w ktérym
przepisy Porozumienia TRIPS staly si¢ obo-
wigzujace we Wspdlnocie i w Paristwach
Czlonkowskich” ',

44. Skoro odnosi sie to do sytuacji, gdy —
jak w sprawie Schieving-Nijstad i in. —
Porozumienie TRIPS zaczelo obowigzywaé
w danym Panstwie Czlonkowskim ,w dniu,
w ktérym sad pierwszej instancji rozpoczat
rozpatrywanie sprawy, ale jeszcze przed
wydaniem orzeczenia”'’, to porozumienie
to znajdzie a fortiori zastosowanie w sprawie
wniesionej do sadu krajowego po dniu jego
wejicia w zycie, tak jak ma to miejsce
w rozpatrywanym przypadku.

45. Wniosek ten jest zreszta w pelni zgodny
z orzecznictwem Organu Apelacyjnego

17 — Wyrok z dnia 13 wrzeénia 2001 r. w sprawie C-89/99, Rec.

str, [-5851.
18 — Ibidem, pkt 50.
19 — Ibidem.
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WTO dotyczacym art. 70 Porozumienia
TRIPS, na mocy ktérego porozumienie nie
stwarza zobowigzani w zakresie dzialan, ktére
mialy miejsce przed data jego wprowadzenia.

46. Jak stwierdzil bowiem Organ Apelacyjny,
art. 70 ust. 1 Porozumienia TRIPS ,wywoluje
jedynie ten skutek, ze wyklucza on zobowia-
zania w zakresie »dzialan, ktére mialy
miejsce« przed data wprowadzenia Porozu-
mienia TRIPS, nie wyklucza natomiast praw
i zobowigzan dotyczacych sytuacji, ktére
trwaly po tej dacie. Wrecz przeciwnie,
»istniejagce przedmioty [...] ktére sa chro-
nione« bez watpienia stanowig sytuacje
trwajaca po tej dacie”?®, do ktérej Porozu-
mienie TRIPS w pelni znajduje zastosowanie
zgodnie z art. 70 ust. 2.

47. Proponuj¢ zatem odpowiedzie¢ na
pierwsze pytanie przedlozone przez sad
krajowy, ze w przypadku konfliktu miedzy
znakiem towarowym a oznaczeniem, kté-
remu zarzuca sie, iz narusza prawa do tego
znaku, przepisy Porozumienia TRIPS znaj-
dujg zastosowanie w kwestii pierwszeristwa
podstawy prawnej jednego z tych praw,
nawet jesli konflikt powstal przed wejsciem
w zycie porozumienia, pod warunkiem ze
podnoszone naruszenie mialo miejsce
w okresie wykraczajacym poza ramy czasowe

20 — Sprawozdanie Organu Apelacyjnego z dnia 18 wirzeénia
2000 r. w sprawie Kanada — okres trwania ochrony
przyznanej przez patent, WT/DS170/AB/R, dostepne na
stroniec www.wio.org, pkt 69.

wyznaczone data stosowania Porozumienia
TRIPS we Wspélnocie i w Panistwach Czlon-
kowskich.

C — W przedmiocie pytania drugiego

48. W drugim pytaniu sad a quo pragnie
w istocie ustalié, czy i na jakich warunkach
nazwa handlowa moze byé uznana
w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
Porozumienia TRIPS za oznaczenie pozos-
tajace w konflikcie z zarejestrowanym zna-
kiem towarowym, tal aby wlasciciel tego
znaku mdgl zakazaé jego uzywania.

49. Wszyscy uczestnicy postepowania, ktd-
rzy przedstawili uwagi, przyznali, ze — nawet
jeSli w spos6b abstrakeyjny ochrona znaku
towarowego i ochrona nazwy handlowej
oddziatuja na dwéch réznych i nie-
pozostajacych w sprzecznosci plaszczyznach
— oznaczenie chronione jako nazwa hand-
lowa moze, w pewnych warunkach, wejsé
z zarejestrowanym znakiem towarowym
w konflikt w rozumieniu przywolanego

powyzej przepisu.

50. Sporna kwestia dotyczy jednak okresle-
nia tych warunkow.
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51. W zwigzku z tym Anheuser-Busch
w oparciu o treé¢ art. 16 ust. 1 zdanie
pierwsze Porozumienia TRIPS twierdzi, ze
wlaéciciel znaku towarowego moze w kazdej
sytuacji zakazal osobie trzeciej uzywania
nazwy handlowej zfozonej z oznaczenia iden-
tycznego lub podobnego do jego znaku, pod
warunkiem ze osoba ta uzywa tego oznacze-
nia ,w obrocie handlowym”.

52. Browar Budvar i rzad firiski s3 natomiast
zdania, ze konieczne jest ustalenie, czy nazwa
handlowa jest w praktyce uzywana w celach
odmiennych od podstawowej funkcji nazwy,
a w szczegblnoéci w celu odréznienia towa-
réw wiladciciela nazwy od towaréw innego
podmiotu gospodarczego, stwarzajac tym
samym in concreto prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad wskutek podobienstwa
ze znakiem towarowym zarejestrowanym
przez ten podmiot gospodarczy dla identycz-
nych towaréw. Jak podkresla w szczegélnosci
rzad fiiski, dokonanie takiego ustalenia
nalezy zasadniczo do sadu krajowego.

53. Wreszcie, zdaniem Komisji, konflikt ten
moze zosta¢ rozstrzygniety poprzez zastoso-
wanie przepiséw regulujgcych konflikty mie-
dzy znakami towarowymi.

54. Ze swej strony moge jedynie zgodzi¢ sie
z interwenientami, ktérzy twierdza, ze
z ogblnego punktu widzenia nazwa handlowa
stuzy do identyfikacji przedsigbiorstwa, pod-
czas gdy znak towarowy odréznia okreslone
towary od innych towaréw tego samego
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rodzaju. Co do zasady nie istnieje zatem
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
w odniesieniu do oznaczenia uzywanego jako
znak towarowy i oznaczenia uzywanego
w charakterze nazwy handlowej.

55. Nie wyklucza to jednak, ze to samo
oznaczenie, uzywane przede wszysikim
w celu identyfikacji przedsigbiorstwa, zo-
stanie uzyte w celu spelnienia podstawowej
funkcji znaku towarowego, jaka jest stwo-
rzenie zwigzku miedzy towarem i wyt-
warzajgcym (lub rozprowadzajacym) go
przedsigbiorstwem i ,zagwarantowanie
konsumentom pochodzenia towaréw” >,

56. Jest bowiem calkowicie mozliwe, Ze
odrézniajace oznaczenia, odgrywajace co do
zasady odmienne role, sa nastepnie in
concreto uzywane w tym samym cely,
stwarzajac tym samym prawdopodobienistwo
wprowadzenia odbiorcéw w biad.

57. W takich przypadkach, jak zostalo to
wykazane, art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
przyznaje wlascicielowi zarejestrowanego
znaku towarowego ,wylaczne prawo
powstrzymywania wszelkich oséb trzecich
od uzywania w dzialalnoéci handlowej [...]

21 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club, Rec. str. 1-10273, pkt 52.
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identycznych lub podobnych oznaczen dla
towardw lub ustug identycznych lub podob-
nych do tych, dla ktérych znak towarowy jest
zarejestrowany” (art. 16 ust. 1 zdanie pierw-
sze Porozumienia TRIPS).

58. Uzywanie oznaczenia w charakterze
znaku towarowego stanowi w zwiazku z tym
warunek sine qua non wystgpienia konfliktu
migdzy tym oznaczeniem i zarejestrowanym
znakiem towarowym, a w rezultacie warunek
skorzystania przez wladciciela zarejestrowa-
nego znaku z wylacznego prawa przeciwko
takiemu uzyciu.

59. Nie jest to jednak wystarczajacy warunek
wystgpienia takiego konfliktu miedzy dwoma
oznaczeniami, przynajmniej w sytuacji gdy sa
one jedynie podobne, a nie doktadnie iden-
tyczne.

60. Jak wynika to réwniez z brzmienia oma-
wianego przepisu, jezeli zostanie wykazane,
ze funkcje obydwu oznaczen sg zbieine,
nalezy nastepnie ustali¢, czy uzycie in
concreto oznaczenia przez jego wlasciciela
wstwarza prawdopodobieiistwo wprowadze-
nia w blad” w odniesieniu do zarejestrowa-
nego znaku towarowego.

61. Jedynie w przypadku twierdzacej odpo-
wiedzi na tak postawione pytanie mozna
uznaé¢, ze mamy do czynienia
z ,oznaczeniem” odréinigjacym towary lub
ustugi, pozostajacym w konflikcie
z zarejestrowanym znakiem towarowym,
oraz ze mozna zakaza¢ jego uzywania
w zastosowaniu art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
Porozumienia TRIPS.

62. Whnioskuje zatem z tego, Ze na mocy
art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Porozumienia
TRIPS nazwa handlowa moze by¢ uznana za
soznaczenie” pozostajace w konflikcie
z zarejestrowanym znakiem towarowym,
jezeli oznaczenie to uzywane jest w funkcji
wlaéciwej dla znaku towarowego, w celu
stworzenia zwigzku miedzy towarem
a wytwarzajagcym (lub rozprowadzajacym)
go przedsigbiorstwem i gdy stwarza ono,
w zwigzku z tym prawdopodobienstwo
wprowadzenia konsumentéw w biad, unie-
mozliwiajgc im zrozumienie z latwoscia, czy
dane towary pochodza od wlasciciela nazwy
handlowej czy tez wiasciciela zarejestrowa-
nego znaku towarowego.

63. Dotyczy to wykladni art. 16 Porozumie-
nia TRIPS. Tym niemniej dla udzielenia
sadowi krajowemu pomocnej odpowiedzi
nalezy zbadaé¢ réwniez zgodno$é¢ propono-
wanego rozwigzania z odpowiednimi w tym
przypadku przepisami prawa wspélnoto-
wego.

64. Podobnie jak w wielu innych dziedzi-
nach, réwniez w odniesieniu do ochrony
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znakéw towarowych krajowe porzadki
prawne majg byé zgodne nie tylko ze
zobowigzaniami, ktére na plaszczyZnie mie-
dzynarodowej wynikaja z przystapienia Pad-
stw Czlonkowskich i Wspélnoty do Porozu-
mienia TRIPS, ale takze, i przede wszystkim,
ze zobowigzaniami wynikajgcymi z prawa
wspdlnotowego. Tym bardziej ze, jak zostato
to wykazane, istnieja w tej dziedzinie spe-
cjalne, zharmonizowane przepisy, zawarte
w przywolanej powyzej dyrektywie 89/104
(zob. pkt 8 powyzej).

65. Bez dokonywania zatem szczeg6lowej
analizy problematyki prawnej zwigzanej
z uczestnictwem Wspdlnoty w WTO na
potrzeby niniejszego postepowania wystarczy
przypomnieé, ze jak wyjasnil to Organ
Apelacyjny WTO, art. 16 Porozumienia
TRIPS przyznaje wlascicielowi zarejestrowa-
nego znaku towarowego ,minimalny zakres
»wylacznych praw« uznany na plaszczyznie
miedzynarodowej”, jaki wszystkie Paristwa
Czlonkowskie WTO maja obowigzek zagwa-
rantowaé w ustawodawstwie krajowym **,

66. Dla poprawnego okreslenia zasady prawa
znajdujacego zastosowanie w przypadku
konfliktu miedzy nazwg handlowa uzywana
w charakterze znaku towarowego
a zarejestrowanym znakiem towarowym
nalezy ustali¢ réwniez, czy i w jaki sposéb

22 — Sprawozdanie Organu Apelacyjnego WTO z dnia 2 stycznia
2002 r. w sprawie Stany Zjednoczone — artykut 211 ogélnej
ustawy w sprawie udzielania kredytéw z 1998 r., WT/DS176/
AB/R, dostepne na stronie wwiw.wto.org, pkt 186.
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»minimalny” zakres ochrony przewidziany
w Porozumieniu TRIPS znajduje swoj odpo-
wiednik w prawie wspélnotowym.

67. W tym celu, biorac pod uwage, ze uzycie
oznaczenia w charakterze znalku towarowego
stanowi pierwszy z warunkéw zaistnienia
konfliktu miedzy tym oznaczeniem
a zarejestrowanym znakiem towarowym
(zob. pkt 58 powyzej), nalezy przede wszyst-
kim przypomnieé, w jaki sposéb Trybunat
okreglil funkcje znaku towarowego w obrebie
prawa wspdlnotowego.

68. Chcialbym w zwigzku z tym przypom-
nie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem ,podstawowy funkcjg znaku towaro-
wego jest zagwarantowanie konsumentowi
lub koricowemu odbiorcy okreslenia pocho-
dzenia towaru lub uslugi oznaczonej zna-
kiem towarowym, pozwalajac mu na odro-
Znienie, bez ryzyka wprowadzenia w blad,
tego towaru lub ustugi od towaréw lub ustug
majacych inne pochodzenie”?®, Trybunat
przypomnial, ze ,[znak towarowy] musi
stanowi¢ gwarancje, iz wszystkie towary
i uslugi nim oznaczone zostaly wytworzone
lub dostarczone pod nadzorem jednego
przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisaé

odpowiedzialnoé¢ za ich jako¢” >,

23 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Arsenal Football Club,
pkt 48.

24 — Ibidem, zob. réwniez wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie
102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7 oraz z dnia
18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec.
str. 1-5475, pkt 30.
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69. Rozpatrujac niniejszy przypadek pod
tym katem, sad krajowy powinien okresli¢,
w jakiej funkcji uzywana jest nazwa hand-
lowa Budvar.

70. Zakladajac, ze sad ten dojdzie do wnio-
sku, ze nazwa ta uzywana jest w funkcji
wiasciwej dla znaku towarowego, tj. w celu
odréznienia towardéw, na ktérych zostata ona
umieszczona, i powigzania ich z czeskim
browarem, powinien on zbadaé, czy
w zastosowaniu prawa krajowego w $wietle
kryteridw wyznaczonych w dyrektywie
89/104 wystepuje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad wskutek podobienstwa
miedzy tym oznaczeniem i znakiem towaro-
wym zarejestrowanym przez konkurencyjny
browar amerykanski.

71. W odniesieniu do tego chcialbym przede
wszystkim przypomnie¢, ze art. 5 ust. 1 lit. a)
dyrektywy przyznaje wlascicielowi znaku
bezwarunkowe prawo zakazania uzywania
identycznego oznaczenia dla identycznych
towaréw. W takiej sytuacji prawdopodobieri-
stwo wprowadzenia w blad jest przez usta-
wodawce domniemane.

72. Natomiast w przypadku gdy przy braku
identyczno$ci wystepuje jednak podobien-
stwo migdzy oznaczeniem a znakiem towa-
rowym, art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy
uzaleznia skorzystanie z tego prawa od
zaistnienia ,prawdopodobienstwa wprowa-
dzenia w blad, kidére obejmuje prawdopodo-
bienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym”.

73. Dokonanie oceny, ktéra z dwdch przed-
stawionych powyzej sytuacji zachodzi
w danym przypadku, nalezy bez watpienia
do sadu krajowego. W tym celu nie moze on
jednak pomina¢ wskazéwek, jakie mozna
w tej kwestii wywie$¢ z dotychczasowego
orzecznictwa wspolnotowego.

74. Trybunal uznal w szczegdlnosci, ze
skryterium identycznosci oznaczenia
ze znakiem towarowym stanowi przedmiot
wykladni zwezajacej. Sama definicja pojecia
identycznos$ci zaktada bowiem, ze poréwny-
wane elementy sa jednakowe pod kazdym
wzgledem” ?°, Jednakze ,postizeganie sto-
sunku identycznosci miedzy danym ozna-
czeniem a znakiem towarowym nalezy oce-
nia¢ caloiciowo w odniesieniu do przeciet-
nego konsumenta uznanego za wlasciwie
poinformowanego i dostatecznie uwaznego
i rozsadnego. Tymczasem w odczuciu
takiego konsumenta oznaczenie wywiera
wrazenie calo$ci. Taki przecigtny konsument
ma bowiem bardzo rzadko mozliwo$¢ doko-
nania bezposéredniego poréwnania oznaczerni
i znakéw towarowych, lecz musi zazwyczaj
zaufa¢ niedoskonalemu wrazeniu zachowa-
nemu w pamigci. Ponadto poziom uwagi
rézni si¢ w zaleznoéci od kategorii danych

towaréw lub ustug” .

25 — Wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LT)
Diffusion, Rec. str. 1-2799, pkt 50.

26 — Ibidem, pkt 52, zob ponadto wyroki 2 dnia 10 paidziernika
1978 r. w sprawie 3/78 Centrafarm, Rec. str. 1823, pkt 11112,
z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-324/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1 3819, pkt 26 oraz z dnia
12 padziermka 1999 r. w sprawie C-379/97 Upjoln, Rec.
str. 1-6927, pkt 21.
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75. Jezeli zatem w oparciu o powyzisze
wskazéwki sad krajowy stwierdzi, ze ozna-
czenia sg identyczne, wladciciel znaku towa-
rowego bedzie mdgl skorzystaé
z bezwarunkowego prawa zakazania uzywa-
nia tego samego oznaczenia. W przeciwnym
przypadku sad bedzie musial zbadaé, czy in
concreto wystepuje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad.

76. Przeprowadzajac takie badanie, sad kra-
jowy musi dokonaé ,calo$ciowej oceny”
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad,
uwzgledniajgc przy tym wszystkie istotne
czynniki, w tym renome znaku towarowego.
Nie jest ona jednak sama w sobie decydu-
jaca®’, poniewaz nawet w przypadku znaku
towarowego cieszacego sie renoma ,prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w blad nie
moze by¢ domniemane” %%, réwniez wéwczas
gdy renoma (wczeéniejszego) znaku towaro-
wego stwarza prawdopodobieristwo skoja-
rzenia w $cislym znaczeniu.

77. Nawet bowiem w takim przypadku sad
krajowy zobowigzany jest ,bezwzglednie
stwierdzi¢ zaistnienie prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w blad, ktére musi zostaé
dowiedzione” *°

27 — Wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca
Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40 i 41.

28 — Ibidem, pkt 33.
29 — Ibidem, pkt 39.
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78. Majac to na wzgledzie, mozna przystapic¢
do zbadania kwestii, czy rezim ustanowiony
w art. 5 dyrektywy 89/104 i w fifiskich
przepisach dokonujacych transpozycji jest
zgodny z ,minimalnymi” ramami prawnymi,
jakie ustanowiono w art. 16 ust. 1 Porozu-
mienia TRIPS,

79. W tym celu nalezy mie¢ na uwadze, ze
chociaz Porozumienie TRIPS - zgodnie
z orzecznictwem Trybunalu — nie posiada
bezpo$redniego skutku we wspélnotowym
porzadku prawnym, ,wladze sadownicze
Panistw Czlonkowskich, przy zastosowaniu
przepiséw krajowych celem zarzadzenia
$rodkéw tymczasowych dla ochrony praw
z przedmiotowej dziedziny, maja obowiazek,
na mocy prawa wspélnotowego, stosowania
tych przepiséw, w miare mozliwoéci, zgodnie
z brzmieniem i celem” Porozumienia
TRIPS *°.

80. Moim zdaniem, zasada ta, potwierdzona
w odniesieniu do krajowych przepiséw pro-
ceduralnych, co do ktdérych ustawodawca
wspolnotowy nie zakladat jakiejkolwiek har-
monizacji, narzuca sie a fortiori w sytuacji,
tak jak ma to miejsce w postepowaniu przed
sadem krajowym, gdy nalezy uwzglednié
przepisy materialne, ktére na poziomie
wspdlnotowym zostaly zharmonizowane
poprzez przyjecie dyrektywy 89/104, ktéra
w art. 4 i 5 reguluje konflikty miedzy
znakami towarowymi a innymi oznacze-
niami.

30 — Wyrok z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawach polaczonych
C-300/98 i C-392/98 Dior i in, Rec. str. I-11307, pkt 47.
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81. Majgc zatem na uwadze powyisze roz-
wazania, sadze, ze rozwazany system wspdl-
notowy jest bez watpienia catkowicie zgodny
z systemem ustanowionym w Porozumieniu
TRIPS.

82. Przede wszystkim w przypadku gdy
identyczne s3 zaréwno towary, jak
i oznaczenia, problem nie wystepuje, gdyz
w takiej sytuacji w zastosowaniu art. 5
dyrektywy wiasciciel znaku towarowego
moze bez wgtpienia skorzysta¢ z wy-
tacznego prawa przewidzianego
w Porozumieniu TRIPS.

83. W sytuacji gdy znak towarowy
i oznaczenie pozostajgce w ewentualnym
konflikcie sa jedynie podobne, dyrektywa,
jak wspomniatem powyzej, nakazuje zbada-
nie, czy prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad istnieje w praktyce. Badanie takie
zostalo przewidziane réwniez w Po-
rozumieniu TRIPS w sformulowaniach, ktére
odpowiadajg sformulowaniom prawa
wspolnotowego (zob. pkt 60 powyzej).

84. W $wietle powyzszych rozwazan propo-
nuje, aby na drugie pytanie prejudycjalne
udzieli¢ odpowiedzi, ze nazwa handlowa
moze by¢ uznana za ,oznaczenie” pozosta-
jace w konflikcie z zarejestrowanym znakiem
towarowym, ktérego uzycia wladciciel znaku
moze zakaza¢ w rozumieniu art. 16 ust. 1

Porozumienia TRIPS i art. 5 ust. 1 dyrektywy
89/104, jezeli nazwa handlowa jest uzywana
w funkeji wlasciwej dla znaku towarowego,
tj. w celu stworzenia zwigzku miedzy towa-
rem a wytwarzajgcym (lub rozprowadzajg-
cym) go przedsigbiorstwem i jezeli nazwa
moze stwarza¢ prawdopodobieiistwo wpro-
wadzenia konsumentéw w blad poprzez
uniemozliwienie im zrozumienia
z tatwoscia, czy dane towary pochodza od
wlaciciela nazwy handlowej, czy wiasciciela
zarejestrowanego znaku towarowego. Praw-
dopodobienistwo wprowadzenia w blad jest
domniemane, w przypadku gdy oznaczenia
i towary sg identyczne, w przeciwnym razie
stanowi ono przedmiot calo$ciowej oceny
danej sytuacji przez sad krajowy.

D — W przedmiocie pierwszej czesci pytania
trzeciego

85. W pierwszej czesci trzeciego pytania sad
krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy
takze prawa dotyczace nazwy handlowej
stanowia ,prawa istniejagce wczeéniej”, ktd-
rych nie moze naruszy¢ wylaczne prawo
whasciciela zarejestrowanego znaku towaro-
wego w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie
trzecie Porozumienia TRIPS.

86. Browar Budvar, rzad finiski oraz Komisja
proponuja odpowiedzie¢ twierdzaco.
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87. Ze swej strony, przynajmniej co do
zasady, skfaniam sie bardziej ku interpretacji
przedstawionej przez Anheuser-Busch, uwa-
zam bowiem, iz ,prawa istniejace wczeéniej”
chronione w art. 16 Porozumienia TRIPS
dotycza wylacznie praw do oznaczeni uzywa-
nych w charakterze znaku towarowego,
niezaleznie od tego, czy dane oznaczenie
moze spelnia¢ takze inne funkcje, w tym
funkcje nazwy handlowe;j.

88. Jak zostalo bowiem wykazane, wiasciciel
zarejestrowanego znaku towarowego,
w oparciu o art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
Porozumienia TRIPS, moze we wskazanych
powyzej warunkach zakaza¢ wszelkim oso-
bom trzecim uzywania oznaczenia identycz-
nego lub podobnego do znaku dla towaréw
lub ustug identycznych lub podobnych do
tych, dla kt6rych znak towarowy jest zarejes-
trowany, lecz jedynie wéwczas gdy dane
oznaczenie jest uzywane ,w charakterze
znaku towarowego”, tj. dla odréznienia
towaréw od innych towaréw tego samego
rodzaju.

89. Calkowicie logiczne wydaje si¢ zatem
twierdzenie, zgodnie z ktérym odniesienie —
znajdujace sie¢ w rzeczonym przepisie — do
»praw”, ktérych nie moze naruszaé ochrona
przyznana znakowi towarowemu, powinno
by¢ postrzegane réwniez w tej perspektywie.
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90. Uzasadnieniem ustanowienia wskaza-
nego przepisu jest w istocie cheé¢ unikniecia
naruszenia przez wylaczne prawo wlasciciela
znaku towarowego prawa do uzywania ozna-
czenia mogacego pozostawaé w konflikcie ze
znakiem towarowym, ki6re zostalo nabyte
w wyniku uzycia poprzedzajgcego rejestracje
znaku towarowego.

91. Przy blizszej analizie odmienna interpre-
tacja bylaby zreszta pozbawiona jakiegokol-
wiek praktycznego znaczenia.

92. Przy braku konfliktu miedzy dwoma
oznaczeniami, wlaéciciel znaku towarowego
nie moglby korzysta¢ bowiem z wylacznego
prawa wobec wlasciciela nazwy handlowej,
a zatem nie byloby konieczne, w zas-
tosowaniu art. 16 Porozumienia TRIPS,
zastrzezenie specjalnej ochrony nazwy hand-
lowej, ktéra zapewniono w pozostalych auto-
nomicznych przepisach systemu TRIPS (zob.
pkt 108 ponizej).

93. Chcialbym wobec tego poczyni¢ kilka
uwag w przedmiocie ,wczeéniejszego” oraz
Jstniejacego” charakteru tego prawa, jako ze
wykladnia tych przymiotnikéw okazala sie
wyraznie rozbiezna w trakcie postepowania.



ANHEUSER-BUSCH

94. W odniesieniu do pojecia ,wcze$niejszy”
Komisja twierdzi, ze zawierajacy je przepis
stanowi norme dotyczaca stosowania prawa
w czasie, ktéra chroni prawa nabyte przed
wejéciem w zycie Porozumienia TRIPS, tak
wiec jedynie w odniesieniu do tych praw
mozna moéwi¢ o ,prawach istniejgcych
wczesniej”.

95. Odmienng wykiadni¢ art. 16 ust. 1
zdanie trzecie Porozumienia TRIPS propo-
nujg natomiast Anheuser-Busch, rzad finski
oraz browar Budvar. Zgodnie z tg wykladnig,
ktéra jest moim zdaniem bardziej przekonu-
jaca, .pierwszenstwo” prawa, ktére chroni
przedmiotowy przepis, nalezy ustalié¢
w odniesieniu do rejestracji znaku towaro-
wego pozostajacego w konflikcie. Chodzi
bowiem o wyrazenie zasady pierwszeristwa
wezedniejszej podstawy prawnej wylacznodcei,
ktéra stanowi jedng z podstawowych zasad
prawa znakéw towarowych, jak réwniez —
bardziej ogblnie — prawa wlasnosci prze-
mystowe;j.

96. Jesli chodzi o przymiotnik ,istniejacy”,
sadze, Ze oznacza on, iz wladciciel wczeéniej-
szego prawa, dla skutecznego przeciwstawie-
nia si¢ zadaniom wlasciciela znaku towaro-
wego pozostajacego w konflikcie z jego
prawem, powinien korzystaé¢ z niego
w sposob ciggly, zwazywszy, ze
w przeciwnym przypadku nie chodzifoby
o ochrone prawa ,istniejgcego”, lecz
o umozliwienie przywrdcenia prawa, klére
wygasto.

97. Ponadto uwazam, ze wykladni¢ broniong
przez Komisje, ktora redukuje zdanie trzecie
do przepisu przejéciowego, mozna zakwes-
tionowa¢ réwniez z punktu widzenia syste-
matyki tekstu, biorac pod uwage, ze przepisy
przejéciowe zostaly umieszczone w art. 70
Porozumienia TRIPS.

98. Co wiecej, art. 16 ust. 1 zdanie trzecie
Porozumienia TRIPS zgodnie z wykladnia
proponowana przez Komisje stanowi przy
blizszej analizie zbedne powtérzenie tego, co
ustanowione zostalo juz w samym art. 70
Porozumienia TRIPS.

99. Ustanowienie ochrony ,wczesniej istnie-
jacych praw” w art. 16 Porozumienia TRIPS
niepotrzebnie powtarzaloby bowiem nato-
zony na panstwa czlonkéw WTO na mocy
art. 70 porozumienia obowigzek ochrony
»w stosunku do wszystkich przedmiotéw
istniejacych w dniu wprowadzenia niniej-
szego Porozumienia przez Czlonka, ktérego
dotycza i na terytorium ktérego sa chronione
w tej dacie”.

100. Ponadto, przyjmujac wykladnie Komi-
sji, nalezaloby rowniez wyjasni¢, w jaki
sposéb Porozumienie TRIPS reguluje kon-
flikt miedzy dwoma prawami do znaku
towarowego lub do oznaczen uzywanych
w charakterze znaku towarowego.
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101. Inne niZ przyjete tutaj znaczenie odnie-
sienia do ,praw istniejacych wczeéniej”, ktore
zawarte jest w art. 16, prowadziloby do
uznania, ze miedzynarodowe przepisy doty-
czace handlowych aspektdéw prawa znakéw
towarowych sg w sposdéb oczywisty niekom-
pletne i niezdolne do osiggniecia wyznaczo-
nego celu, jakim jest usuniecie przeszkéd
w przeptywie towaréw, wynikajacych
z rozbieznosci w systemach ochrony wtas-
nosci przemyslowej.

102. W $wietle powyzszych rozwazari pro-
ponuje, aby na pierwsza cze$¢ trzeciego
pytania odpowiedzie¢, ze nazwa handlowa
moze stanowi¢ prawo ,istniejace” wczeéniej
w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie
Porozumienia TRIPS jedynie wéwczas, gdy
uiywana jest w charakterze znaku towaro-
wego.

E — W przedmiocie drugiej czesci pytania
trzeciego

103. W drugiej czedci trzeciego pytania sad
odsylajacy pragnie ustalié, w jakich warun-
kach nazwa handlowa, ktéra nie zostala
zarejestrowana ani nie jest zwyczajowo
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uzywana w kraju, w ktérym zarejestrowany
zostal znak towarowy pozostajacy
w konflikcie z rzeczong nazwg, moze korzys-
ta¢ z ochrony przewidzianej w art. 16 ust. 1
zdanie trzecie Porozumienia TRIPS przystu-
gujacej ,prawom istniejacym wczesniej”,
biorac pod uwage, Ze na mocy zawartego
w art. 2 Porozumienia TRIPS odeslania do
art. 8 konwencji paryskiej panstwa czlonko-
wie WTO zobowigzane sg chronié¢ zagra-
niczne nazwy handlowe, niezaleznie od tego,
czy sa one zarejestrowane.

104. Sad krajowy pyta w szczegolnodci, czy
decydujace dla przyznania takiej ochrony
jest, aby nazwa handlowa byla uzywana
w obrocie lub aby byla, przynajmniej
w pewnym zakresie, znana w paristwie,
w ktérym zada sig jej ochrony.

105. Zdaniem Anheuser-Busch, odeslanie
do konwencji paryskiej zawarte w art. 2
Porozumienia TRIPS ogranicza sie do dzie-
dzin wyraZnie uregulowanych w czesciach I,
III i IV Porozumienia TRIPS, ktére nie
obejmuja ochrony nazwy handlowej. Przy
zalozeniu, ze odestanie to odnosi sie réwniez
do rzeczonej ochrony, nalezaloby stwierdzi¢,
ze art. 8 konwencji paryskiej nie reguluje ani
kwestii powstania, ani kwestii uznania nazwy
handlowej w wyniku uzywania, ani tym
bardziej relacji pierwszenistwa miedzy nazwa
handlowg a prawem pozostajacym z nia
w konflikcie, pozostawiajac te kwestie usta-
wodawstwu krajowemu.
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106. W nastepstwie tego Trybunal nie bylby
whasciwy do orzekania w kwestii przedlozo-
nej przez sad finski w tej czesci trzeciego
pytania.

107. Niezaleinie od tego Anheuser-Busch
twierdzi, tytulem uzupelnienia, Ze na mocy
zasady terytorialnoéci, powszechnie uznanej
w dziedzinie praw wlasnosci intelektualnej,
obejmujacych réwniez prawa do nazwy
handlowej, warunki ochrony zagranicznej
nazwy handlowej w Finlandii musza zostaé
okreslone w oparciu o prawo firiskie. Row-
niez z tego wzgledu Trybunal nie bylby
wlasciwy do dokonania wykfadni odpowied-
nich przepiséw prawa krajowego.

108. Nie podzielam tego twierdzenia, uwa-
zam bowiem, iz odeslanie do konwencji
paryskiej zawarte w art. 2 Porozumienia
TRIPS prowadzi wrecz przeciwnie do uzna-
nia, ze ochrona nazwy handlowej objeta jest
zakresem zastosowania Porozumienia
TRIPS.

109. Chcialbym w istocie przypomnieé, ze
Organ Apelacyjny WTO wyraznie uznal, iz
Porozumienie TRIPS nakazuje Parstwom
Czlonkowskim WTO chroni¢ réwniez nazwy
handlowe, poniewaz odestanie zawarte
w art. 2 tego porozumienia prowadzi do
wiaczenia art. 8 konwencji paryskiej do
systemu TRIPS 3!,

110. Majac to na wzgledzie, nalezy przyzna¢,
ze zarzut Anheuser-Busch przyczynit sie do
zwrdcenia uwagi na kwestie granic wlasci-
wosci Trybunalu w odniesieniu do wykiadni
migdzynarodowego porozumienia takiego
jak Porozumienie TRIPS.

111. Nie podejmujac analizy ogdélnych
aspektéw tej kwestii, ogranicze si¢ jedynie
do przypomnienia w ogdlnych zarysach, ze
Trybunal uznal co do zasady, iz nie jest on
wlasciwy do dokonywania wyktadni konwen-
cjonalnych zasad prawa miedzynarodowego
pozostajqcych poza obszarem prawa wspol-
notowego>>, Trybunat dodat ponadto, ze
w przypadku porozumien zawartych lacznie,

31 — Organ Odwolawczy WTO w sprawozdaniu z dnia 2 stycznia
2002 r. w sprawie Stany Zjednoczone — Section 211
Omnibus Appropriations Act 1998 (doc. num. WT/DS176/
AB/R) ustalil, co nastgpuje: 4[...] nous infirmons la consta-
tation du groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son
rapport selon laguelle les noms commerciaux ne sont pas
couverts par l'accord sur les ADPIC et constatons que les
membres de I"'OMC ont Fobligation en vertu de Faccord sur
les ADPIC d’assurer la protection des noms commerciaux”
(zob. pkt 341 sprawozdania, dostepnego na stronie
www.wto.org).

32 — Wyrok z dnia 27 listopada 1973 r. w sprawie 130/73
Vandeweghe i Verhelle, Rec. str. 1329, zgodnic z ktérym
»Trybunal nic jest whadciwy [...] do orzekanma o wykladni
przepisow prawa migdzynarodowego, ktére wigza Panstwa
Czlonkowskie, poza zakresem prawa wspolnotowego” (pkt 2).
Zobacz podobnie wyrok z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie
C-379/92 Peralta, Rec. str. 1-3453, pkt 161 17.
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tak jak w tym przypadku, przez Wspéinote
i Pafistwa Czlonkowskie, wlasciwoéé Trybu-
nalu w przedmiocie wyktadni obejmuje co
najmniej przepisy odnoszace si¢ — nawet
poérednio — do dziedzin uregulowanych
w przepisach wspélnotowych 2,

112. Tymczasem, poniewaz Wspélnota nie
ustanowita przepiséw w dziedzinie ochrony
nazw handlowych®!, mozna uznaé, ie
wykladnia przepiséw zawartych w Po-
rozumieniu TRIPS na mocy art. 2
i odnoszgcych sie do ochrony nazwy handlo-
wej — w szczeg6lnodci zatem art. 8 konwen-
cji paryskiej — nie podlega wlaéciwosci
Trybunatu.

113. Chcialbym jednak zauwazyé, ze roz-
ciaggniecie ochrony przyznanej wlascicielowi
nazwy handlowej moze réwniez, jak wska-
zujg okolicznoéci faktyczne niniejszej sprawy,
wplynaé posrednio na ochrone przyznang
whagcicielowi znaku towarowego, a zatem
oddzialywaé na dziedzine stanowiaca przed-
miot kompetencji wspélnotowych.

33 — Zobacz ww. wyrok w sprawie Dior i in., pkt 33-35: w pkt 33
Trybunal, przypominajac, ze Porozumienie TRIPS ,zostalo
zawarte przez Wspdlnote i Paristwa Czlonkowskie w oparciu
o dzielony kompetencje”, stwierdzil, iz ,jest on whsciwy do
okreslenia zobowigzan, jakie Wspélnota przyjgla na sichie,
i do dokonania w tym ce{u wykfadni przepiséw Porozumienia
TRIPS”. Wiasciwo$é ta, jak dodaje Trybunal, istnicje
w szczeg6lnosci w przypadku ,ochrony praw wynikajacych
z ustawodawstwa wspolnotowego objetego zakresem zasto-
sowania Porozumienia TRIPS” gnkt 34) lub w odniesieniu do
wykladni przepisu ,mogacego znalezé zastosowanie zaréwno
w przypadkach podlegajacych prawu krajowemu, jak i prawu
wspolnotowemu” (pkt 35).

34 — Zobacz wyrok z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C-23/01
Robelco, Rec. str. 1-10913, pkt 34.
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114. Jak stwierdzilem bowiem powyzej
w odpowiedzi na drugie pytanie i pierwsza
czgs¢ pytania trzeciego, uzycie nazwy hand-
lowej moze — w pewnych warunkach,
w szczegblnodci gdy uzywa sie jej
w charakterze znaku towarowego — wywolaé
konflikt z wylacznym prawem przyznanym
przez prawo wspolnotowe wlascicielowi
zarejestrowanego znaku towarowego.

115. W rozwazanym przypadkuy, skoro wias-
nie nie mozna wykluczyé a priori takiego
konfliktu, nie mozna réwniez wykluczy¢, co
do zasady, wlasciwoéci Trybunatu.

116. Mysle, ze dla unikniecia watpliwosci co
do istnienia i granic tej wladciwosci pytanie
nalezy uja¢ w nastepujacy sposob:

Czy ochrona zapewniona znakowi towaro-
wemu w prawie wspélnotowym narzuca
ograniczenie ochrony, jakg Paristwa Czlon-
kowskie zobowigzane sa zagwarantowad
nazwie handlowej na mocy odpowiednich
przepiséw Konwencji paryskiej, przywola-
nych w art. 2 Porozumienia TRIPS,
w sytuacji gdy nazwa handlowa uzywana jest
w charakterze znaku towarowego oraz na
jakich warunkach oznaczenie takie moze
korzysta¢ z ochrony ,praw istniejacych
wcezeéniej” przewidzianej w art. 16 ust. 1
zdanie trzecie Porozumienia TRIPS?
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117. Otéz wydaje sie jasne, ze zagwaranto-
wana w art. 8 konwencji paryskiej ochrona
nazwy handlowej nie moze prowadzi¢
do ograniczenia ochrony przyznanej
w Porozumieniu TRIPS i w prawie wspédlno-
towym wlascicielom zarejestrowanego znaku
towarowego, w sytuacji gdy nazwa handlowa
uzywana jest w charakterze znaku towaro-
wego.

118. Tym, co chcemy bowiem chronié
w takim przypadku, jest nie tyle prawo do
uzywania nazwy handlowej jako sposobu
identyfikacji przedsiebiorstwa, lecz prawo
do uzywania tej nazwy handlowej jako
oznaczenia odrézniajacego towary, a zatem
uzywania jej wlasnie w charakterze znaku
towarowego.

119. W takiej sytuacji kryterium ustalenia
pierwszenistwa miedzy dwoma prawami
pozostajgcymi w konflikcie powinno by¢
oparte na zasadach obowiazujacych
w dziedzinie znakéw towarowych,
a w szczegdlno$ci na zasadzie pierwszenstwa
ustanowionej w art. 6 Porozumienia TRIPS
(zob. pkt 95 powyzej), ktora stanowi pod-
stawowe kryterium dla rozstrzygania sporéw
miedzy prawami wlasnoéci intelektualnej
spelniajacymi te samg funkgje.

120. Tymczasem szczegdlne warunki zasto-
sowania tego kryterium nie moga byé, moim
zdaniem, wywiedzione wylacznie w opatciu
o art. 16 Porozumienia TRIPS, ktéry ograni-
cza sig do przypomnienia tego ogdlnego
kryterium, bez okre$lenia dalszych szczegd-
fow. Warunki te powinny by¢ okreélane

réwniez na podstawie analizy harmonizuja-
cych przepisow wspélnotowych,
a w szczegdlnosci art. 4 dyrektywy 89/104.

121. Przepis ten, regulujacy ,podstawy
odmowy rejestracji” oraz ,podstawy stwier-
dzenia niewaznos$ci rejestracji dotyczace
kolizji z prawami wczeéniejszymi”, odnosi
sig, w omawianym kontekscie, do przypad-
kow, w ktérych ochrona zarejestrowanego
znaku towarowego ustepuje na rzecz wczes-
niejszego prawa osoby trzeciej.

122. W szczegolnoéci na mocy art. 4
dyrektywy pierwszenstwo jednego
z pozostajacych w konflikcie praw okre$la
sie w odniesieniu do daty, w ktérej ozna-
czenie stanowigce nazwe handlowa mozna
uzna¢ za ,powszechnie znane” w kraju,
w ktérym zada sie jego ochrony (argument
oparty na art. 4 ust. 2 lit. d)) lub
w odniesieniu do daty, w ktérej z uwagi na
uzywanie danego oznaczenia ,prawa do
niezarejestrowanego znaku towarowego lub
innego oznaczenia uzywanego w obrocie
zostaly nabyte przed data zfozenia wniosku
o rejestracje péiniejszego znaku towaro-
wego” (art. 4 ust. 4 lit. b)).

123. Tymczasem, jak wynika to z akt sprawy,
nie wydaje sig, aby nazwa handlowa Budvar
byta w Finlandii powszechnie znana. Ustale-
nie tego w sposéb rozstrzygajacy nalezy
w kazdym razie do sadu krajowego.
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124, Kwestia nabycia praw do niezarejestro-
wanego znaku przedsigbiorstwa, wlaczajac
w to prawo do uzywania nazwy handlowej
w charakterze znaku towarowego, pozosta-
wiona jest z cala pewnoécig uznaniu poszcze-
gblnych krajowych porzadkéw prawnych,
poniewaz, jak wynika to wyraZnie z jej
motywu czwartego, dyrektywa nie zmierza
do zharmonizowania przestanek ochrony
praw do znakéw towarowych uzyskanych
w nastepstwie uZywania. Przestanki, od
ktérych uzaleznione sa te prawa, i data ich
nabycia sy zatem okreilone przez wew-
netrzne prawa Paristw Czlonkowskich.

125. Na podstawie powyzszych rozwazan
proponuje, aby na druga cze$é trzeciego

IV — Whnioski

pytania, w zmienionym sformulowaniy,
odpowiedzie¢ w ten sposéb, ze
w przypadku uzywania nazwy handlowej
w charakterze znaku towarowego konflikt
miedzy ta nazwa a zarejestrowanym znakiem
towarowym nalezy rozstrzygna¢ w oparciu
o kryterium pierwszenistwa. Plerwszenstwo
to ustala sie w odniesieniu do daty, w kt6rej
oznaczenie stanowigce nazwe handlowa
mozna uznaé za ,powszechnie znane”
w kraju, w ktdrym Zgda sig jego ochrony,
lub w odniesieniu do chwili, w ktérej
w wyniku uzywania na warunkach przewi-
dzianych w prawie krajowym nabyte zostaly
prawa do oznaczenia uzywanego
w charakterze znaku towarowego.

126. W $wietle powyzszych rozwazain proponujg, aby na pytania prejudycjalne
przedlozone przez Korkein oikeus Trybunat odpowiedziat nastepujaco:

»1) W przypadku zaistnienia konfliktu miedzy znakiem towarowym a oznaczeniem,
ktéremu zarzuca sie, Ze narusza ono prawa do tego znaku, przepisy
Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw prawa wlasnosci intelektualnej
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(zwanego dalej ,Porozumieniem TRIPS”) znajduja zastosowanie w kwestii
pierwszenistwa podstawy prawnej jednego z praw, nawet jesli konflikt powstat
przed wejéciem w zycie Porozumienia TRIPS, pod warunkiem ze podnoszone
naruszenie prawa trwa nadal po dacie wprowadzenia Porozumienia TRIPS we
Wspdlnocie i w Panistwach Czlonkowskich.

Nazwa handlowa moze stanowi¢ »oznaczenie«, ktére pozostaje w konflikcie
z zarejestrowanym znakiem towarowym i ktérego uzywania wiasciciel tego
znaku moze zakaza¢ w rozumieniu art. 16 ust. 1 Porozumienia TRIPS i art. 5
ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej
na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakéw towarowych, jedli nazwa handlowa uzywana jest w funkcji wiasciwej dla
znaku towarowego, w celu stworzenia zwigzku miedzy towarem
a produkujagcym (lub rozprowadzajacym) go przedsigbiorstwem oraz jedli
wystepuje prawdopodobienistwo wprowadzenia konsumentéw w blad, unie-
mozliwiajagce im zrozumienie z fatwoscia, czy dane towary pochodza od
wladciciela nazwy handlowej, czy wlasciciela zarejestrowanego znaku. Prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w biad jest domniemane, w przypadku gdy
oznaczenia i towary sg identyczne — w przeciwnym razie stanowi ono
przedmiot caloiciowej oceny danej sytuacji ze strony sadu krajowego.

Nazwa handlowa moze zostaé uznana za prawo ,istniejace” wczeéniej
w rozumieniu art. 16 ust. 1 zdanie trzecie Porozumienia TRIPS jedynie
wowczas, gdy jest ona uzywana w charakterze znaku towarowego.

W takim przypadku konflikt miedzy nazwg handlowa a znakiem towarowym
rozstrzygany jest w oparciu o kryterium pierwszenstwa. Pierwszeristwo to ustala
sic w odniesieniu do daty, w ktérej oznaczenie stanowigce nazwe handlowa
mozna uzna¢ za »powszechnie znane« w kraju, w ktérym zada si¢ jego ochrony,
lub w odniesieniu do chwili, w ktérej w wyniku uzywania na warunkach
przewidzianych w prawie krajowym nabyte zostaly prawa do oznaczenia
uzywanego w charakterze znaku towarowego”.
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