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Yhteisdjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-245/02

Anheuser-Busch Inc. v. Budejovicky Budvar, narodni podnik

SELLAISEN TOIMINIMEN KAYTTO, JOKA ON SAMA TAl SAMANKALTAINEN
KUIN TAVARAMERKKI, VOI LOUKATA TAVARAMERKKIIN LIITTYVIA
YKSINOIKEUKSIA

Kdytto voi kuitenkin olla sallittua, jos se tehdddn vilpittomdssd mielessd

TSekkildinen panimo Budvar rekisteréi 1.2.1967 toiminimensd TSekkoslovakin
kaupparekisteriin. Toiminimi rekisterditiin tSekinkielisend (Budé&jovicky Budvar, narodni
podnik), englanninkielisend (Budweiser Budvar, National Corporation) ja ranskankielisend
(Budweiser Budvar, Entreprise nationale). Budvar oli lisdksi rekisterdinyt Suomessa vuonna
1962 tavaramerkin Budvar ja vuonna 1972 tavaramerkin Budweiser Budvar, mutta
suomalaiset tuomioistuimet olivat julistaneet ndma tavaramerkit menetetyiksi silld perusteella,
ettei niitd ollut kaytetty.

Yhdysvaltalainen panimo Anheuser-Buch on vuosina 1985-1992 rekisterdinyt Suomessa
olutta varten useita tavaramerkkejd, erityisesti tavaramerkit Budweiser, Bud, Bud Light ja
Budweiser King of Beers.

Suomalaisessa tuomioistuimessa lokakuussa 1996 vireille panemallaan kanteella Anheuser-
Busch on vaatinut, ettd Budvaria kielletddan Suomessa kéyttimastd tiettyjd tavaramerkkejd
(Budgjovicky Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud ja Budweiser
Budbraii) oluen markkinoinnissa ja myynnissi. Anheuser-Busch on esittdnyt, ettd ndmi
tunnukset ovat sekoitettavissa Anheuser-Buschin omiin tavaramerkkeihin. Budvar on
esittdnyt, ettd kansainvilisen oikeuden nojalla Budvarin toiminimen rekisterdinnin johdosta
Budvarilla on Suomessa Anheuser-Buschin tavaramerkkeja aikaisempi oikeus ja ettd tdma
oikeus saa ndin ollen suojaa.



Koska tavaramerkkejad koskeva lainsdddantd kuuluu yhteison oikeuden soveltamisalaan, tdssa
tapauksessa vuonna 1989 annetun direktiivin' soveltamisalaan, korkein oikeus, joka kisittelee
asiaa viimeisend oikeusasteena, on esittdnyt Euroopan yhteisdjen tuomioistuimelle useita
kysymyksid, jotka koskevat TRIPS-sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan, joka koskee
tavaramerkkiin liittyvien yksinoikeuksien laajuutta, tulkintaa. Kyse on jérjestyksessé toisesta
yhteisdjen tuomioistuimen kasiteltdviksi saatetusta asiasta, jossa on kyse nidistd panimoista.
Ensimméinezn ndistd asioista oli asia C-216/01, Bud¢&jovicky Budvar, jossa annettiin tuomio
18.11.2003.

TRIPS-sopimuksen ajallinen sovellettavuus

Yhteisdjen tuomioistuin toteaa, ettd vaikka toimiin, joista Budvaria Suomessa moititaan, on
ryhdytty ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispdivdd (1.1.1996), nditd toimia on jatkettu
tdmén pdivan jilkeen. Vaikka TRIPS-sopimuksesta ei seuraa velvoitteita sellaisten toimien
suhteen, jotka suoritettiin ennen sopimuksen soveltamispdivéd, siind ei suljeta pois néitd
velvoitteita sellaisissa tilanteissa, jotka jatkuvat tdimén pdivdmaérén jélkeen. Niinpd yhteisdjen
tuomioistuin toteaa, ettd TRIPS-sopimus on sovellettavissa esilld olevaan tapaukseen.

Milla edellytyksilla tavaramerkin haltija voi estda tietyn toiminimen kéyton?

Yhteisdjen tuomioistuin huomauttaa, ettd tavaramerkin keskeinen tehtdvd on tavaran
alkuperin takaaminen kuluttajalle. Kansallisen tuomioistuimen tehtévina on tilti osin tutkia,
voivatko asianomaiset kuluttajat tulkita kyseistd merkkid, sellaisena kuin Budvar on sitd
kayttanyt, siten, ettd silld ilmoitetaan yritys, josta tavarat ovat perdisin, ja ettd silld ndin ollen
erotetaan kyseiset tavarat muista tavaroista. Jos tdmd edellytys tdyttyy ja jos merkkid
kédytetddn “elinkeinotoiminnassa”, yhteison oikeudessa annettu suoja on ehdoton, jos merkki
ja tavaramerkki sekd tavarat tai palvelut ovat samoja.

Jos suomalainen tuomioistuin sen sijaan toteaa, ettd Budvar ei kdytd merkkid erottaakseen
asianomaiset tavarat muista tavaroista vaan ettd se kédyttdad sitd toiminimena tai litkenimena,
kyseisen tuomioistuimen on mééritettivd Anheuser-Buschille annettavan suojan laajuus ja
mahdollisesti sisdltd Suomen oikeusjarjestyksen perusteella.

Toiminimen kaytto hyvan liiketavan mukaisesti

Yhteisojen tuomioistuin kuitenkin toteaa, ettd TRIPS-sopimuksessa ja vuoden 1989
direktiivissd sallitaan kolmansille osapuolille se, ettd ne kéyttdvdat merkkid ilmoittaakseen
nimensd tai osoitteensa. Tdmdn poikkeuksen edellytyksend on, ettd kyse on TRIPS-
sopimuksen mukaisesta vilpittoméssd mielessd tapahtuvasta kiytostd tai vuoden 1989
direktiivissd tarkoitetusta kdytostd hyvéd liiketapaa noudattaen. Témén edellytyksen
tdyttymistd arvioitaessa on otettava huomioon yhtdéltd se, missd madrin toiminimen kayttd
ymmaérretddn kohderyhmissd osoitukseksi siitd, ettd kyseisen kolmannen osapuolen
tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilon, jolla on oikeus kayttdd kyseistd
tavaramerkkid, vélilld on yhteys, ja toisaalta se, missd méérin tdimdn kolmannen osapuolen
olisi pitényt olla tietoinen siitd, ettd kdyttotapa ymmarretddn kohderyhmaissi nédin. Kansallisen
tuomioistuimen on arvioitava kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisid olosuhteita
(esimerkiksi pullon etikettid), jotta se voisi arvioida sitd, voitaisiinko Budvarin katsoa

! Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsdddannon lihentimisestd 21 pdivind joulukuuta 1988 annettu ensimmiinen
neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).
% Asia C-216/01, Budgjovicky Budvar v. Rudolf Ammersin GmbH.



kilpailevan vilpillisesti Anheuser-Buschin kanssa.
Voiko toiminimi muodostaa " olemassa olevan” aikaisemman oikeuden?

Yhteisojen tuomioistuin toteaa, ettd TRIPS-sopimuksen mukaan on niin, ettd jos toiminimen
haltijalla on oikeus, joka on syntynyt aikaisemmin kuin tavaramerkki, jonka kanssa
toiminimen haltijan oikeuden véitetddn olevan kollisiossa, toiminimen kayttod ei voida
kieltdd. Yhteisdjen tuomioistuin toteaa, ettd toiminimi muodostaa TRIPS-sopimuksen
soveltamisalan piiriin kuuluvan oikeuden ja ettd toiminimi siis voi muodostaa aikaisemman
oikeuden. Suomalaisen tuomioistuimen tehtdvdnd on tutkia, oliko Budvarin oikeus
”olemassa” eli nauttiko se suojaa sind ajankohtana, jona Budvar vetosi tdhdn oikeuteen
vastustaakseen Anheuser-Buschin vaatimuksia. Yhteisdjen tuomioistuin huomauttaa, etti
toiminimen suoja on taattava ilman, etti suojalle voitaisiin asettaa minkadanlaisia rekisterdintia
koskevia edellytyksid. Kansallisessa lainsddddnndssd voidaan kuitenkin asettaa toiminimen
vahimmaiskayttda tai sen vihimmaistunnettuutta koskevia edellytyksié.

Lopuksi yhteisdjen tuomioistuin toteaa aiemmuutta koskevan kisitteen merkitsevin, ettd
asianomaisen oikeuden perustan on pitinyt syntyd ennen kyseessd olevan tavaramerkin
hankkimista.

Tdmd on tiedotusvilineiden kdyttéon tarkoitettu epdvirallinen asiakirja, joka ei sido
vhteisojen tuomioistuinta.

Tdmd lehdistotiedote on saatavissa seuraavilla kielilld: EN, FR, DE, CS, FI

Tuomion koko teksti on Internetissd
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl? lang={i
Se on tavallisesti luettavissa kello 12:sta (CET) lihtien tuomion julistamispdivdnd.
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