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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

foredraget den 17 december 1998 °

1. Ar det forenligt med gemenskapsritten att
en nationell domstol férbjuder saluféring av
en ost med beteckningen "Cambozola”, som
tmporteras frin en annan medlemsstat dir den
saluférs lagligt med det namnet, pa den grun-
den att anvindningen av denna beteckning
innebir ett intring i ursprungsbeteckningen
”Gorgonzola”, som registrerats enligt ridets
forordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli
1992 om skydd f6r geografiska och ursprungs-
beteckningar f6r jordbruksprodukter och livs-
medel ! och som skyddas genom vissa inter-
nationella 6verenskommelser? Detta ir 1
huvudsak inneborden 1 den friga som stillts
av Handelsgericht, Wien (marknadsdomsto-
len 1 Wien).

Sakomstindigheter och férfarandet vid den
nationella domstolen

2. Kiranden i det nationella milet ir ett kon-
sortium av producenter av Gorgonzolaost.
Gorgonzola ir en mjuk blimégelost som him-
tat sitt namn frin den tidigare byn (numera
en forstad till Milano) i regionen Milano, Ita-
lien. Konsortiets syfte dr bland annat att frimja

* Originalsprik: cngelska,
1 — EGT L 208, 1992, s. 1; svensk specialutgiva, omride 3, volym
43, s. 153.

I-1304

tillverkning av och handel med Gorgonzola-
ost, skydda anvindningen av beteckningen
"Gorgonzola” eller liknande erkinda beteck-
ningar, kontrollera hur konsortiets varumir-
ken anvinds och sikerstilla att reglerna om
skydd for ursprungsbeteckningar pi olika
slags ost tillimpas. For att identifiera sina
ysterier ligger medlemmarna i konsortiet sir-
skilda handelsnamn, som oftast innehiller
bokstavskombinationen ”-zola”, till den skyd-
dade ursprungsbeteckningen "Gorgonzola®.

3. Den forsta svaranden ir en osttillverkare
med site nira Kempten, Tyskland, som till-
verkar en blimdgelost med namnet "Cambo-
zola”. Den f6rsta svaranden har salufért Cam-
bozola 1 Tyskland sedan hdsten 1977 och i
Osterrike sedan mars 1983. Cambozola siljs
iven 1 de flesta andra medlemsstater. Den
foérsta svaranden ir innehavare av det Oster-
rikiska varumirket "Cambozola”, som iar
skyddat frin och med den 7 april 1983 och
som registrerats for mjélk och mjdlkproduk-
ter, framfor allt ost.

4. Denandra svaranden idkar partthandel med
olika slag av livsmedel, diribland ost. Den
storsta delen av den blimégelost som den
forsta svaranden tillverkar under namnet
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*Cambozola” vidaresiljs i Osterrike av den
andra svaranden tll detaljhandlare.

5. I maj 1994 vickte kiranden talan vid Han-
delsgericht, Wien, och yrkade att svarandena
skulle forpliktas att upphora med saluféring
av blimdgelost under namnet "Cambozola”
och att gd med pd att aviéra varumirket
”Cambozola”. Kiranden yrkade idven att sva-
randena interimistiskt skulle forbjudas att
saluféra blimégelost under namnet »Cambo-
zola” under den tid som rittegingen pagick.

6. Kiranden grundade sin talan pi bestim-
melser i nationell och internationell ritt.

7. Den nationella lagstiftning som &beropa-
des var Osterreiches Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (6sterrikisk lag mot illojal
konkurrens). I dess artikel 1 anges att allt illo-
jalt handelsbruk ar konkurrensbegrinsande. I
artikel 2 féreskrivs att vilseledande ir kon-

kurrensbegrinsande, i synnerhet betriffande
varors eller tjinsters egenskaper, ursprung och
tillverkningsmetod. Artikel 9 innehiller et
férbud mot missbruk av féretagsbeteckningar.

8. Det avtal som dberopades var den interna-
tionella konventionen om anvindningen av
ursprungsbeteckningar och beteckningar pi
ost, undertecknad i Stresa den 1 juni 1951.
Anvindningen av beteckningen "Gorgonzola”
omfattades av konventionen frin och med den
1 juni 1954.2 Artikel 1 i konventionen fér-
bjuder “alla specifikationer som innehiller
osanna uppgifter betriffande ostarnas
ursprung, sort, natur eller specifika egenska-
per...”. Artikel 3 féreskriver skydd for angivna
beteckningar "oavsett om de anvinds fristi-
ende eller tillsammans med kvalificerande eller
till och med korrigerande termer som exem-
pelvis typ’, ’stil’, *imitation’ eller liknande”.

9. Den 24 juni 1994 meddelade Handelsge-
richt interimistiskt beslut med st8d av Stre-
sakonventionen. Oberlandesgericht, Wien
(regional Sverinstans i Wien), faststillde detta
beslut efter Sverklagande den 22 september
1994. Det framgir att dessa tvi domstolar
ansdg att Stresakonventionen inte enbart inne-
bir skydd fér ursprungsbeteckningen ”"Gor-
gonzola” utan dven foérbjuder anvindning av

2 — Sc protokoll 11 till konventionen.
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liknande beteckningar som kan verka vilsele-
dande, till exempel "Cambozola”. Besluten
var uppenbarligen inspirerade av ett avgo-
rande av Oberster Gerichtshof (hogsta dom-
stolen), som 1 maj 1993, med anledning av en
talan som iven den vickts av Consorzio per
la Tutela del Formaggio Gorgonzola, slog fast
att artikel 3 i Stresakonventionen innebir f6r-
bud mot namn som innehiller anspelningar, i
det aktuella fallet ”Osterzola”. 3

10. Nir det interimistiska beslutet hade fast-
stillts, &terupptogs férfarandet vid Handels-
gericht. Stresakonventionen upphérde emel-
lertid att vara tillimplig i Osterrike den
9 februari 1996. ¢ Skyddet for ursprungsbe-
teckningen ”Gorgonzola i Osterrike regle-
rades direfter, pd internationell nivd, genom
avtalet mellan Osterrike och Italien om geo-
grafiska ursprungsbeteckningar och namn pi
vissa produkter, undertecknat i Rom den
1 februari 1952, och tillaggsprotokollet till
detta avtal, undertecknat 1 Wien den 17 decem-
ber 1969.

11. Enligt avtalet mellan Osterrike och Ita-
lien har de avtalsslutande parterna en skyldig-
het att vidta alla nédvindiga atgirder for att
skydda geografiska ursprungsbeteckningar
och beteckningar pi vissa produkter mot illo-
jal konkurrens. 5 All konkurrens som strider

3 — Consorzio per la Tutcla del Formaggio Gorgonzola mot
Landgenossenschaft Ennstal och Agrarverwertungsverband,
dom av den 18 maj 1993.

4 — Bundesgesetzblatt av den 19 april 1995, s. 3729, artikel 269.
5 — Artikel 1.1,
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mot hederligt industriellt bruk eller handels-
bruk utgér illojal konkurrens.¢ Det anges
uttryckligen att avtalets skydd giller aven om
produktens verkliga ursprung anges eller nam-
net 3tféljs av vissa korrigerande uppgifter som
till exempel ’typ’, ‘metod’, ’stil’ eller lik-
nande. 7 Avtalet var ursprungligen tillimpligt
pid ett begrinsat antal fértecknade produkter,
diribland livsmedel sisom alkoholhaltiga
drycker och charkuterier men inte ost.3
Genom ullaggsprotokollet utdkades forteck-
ningen dver skyddade produkter visentligt
till att omfatta bland annat ett flertal ostar. ©
Betriffande vissa ostbeteckningar, diribland
"Gorgonzola”, angavs emellertid uttryckligen
i protokollet att det tridde i kraft férst om
Stresakonventionen upphérde att gilla eller
indrades. Foljaktligen blev avtalet mellan
Osterrike och Italien tillimpligt p4 Gorgon-
zola den 10 februari 1996.

12. Svarandena anférde i Handelsgericht att
det interimistiska beslutet och det slutliga
beslut som kiranden yrkade pd stred mot
gemenskapsritten. De gjorde gillande att osten
lagligen saluférdes under namnet ”Cambo-
zola” i ursprungslandet (Tyskland) och impor-
terades till Osterrike, och att férbudet inne-

6 — Artikel 1.2,
7 — Artikel 2.2.
8 — Bilagorna I och I
9 — Bilagorna I och IL
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bar inskrinkning av handeln 1 strid med arti-
kel 30 och att det inte var berittigat med st6d
av artikel 36.

13. I syfte att f& klarhet 1 huruvida dessa
beslut strider mot artikel 30 eller ir beritu-
gade med stéd av artikel 36, har Handelsge-
richt stillt f6ljande tolkningsfrigor till dom-
stolen:

1) Ar det p4 gemenskapsrittens nuvarande
stadium férenligt med principerna om fri
rorlighet f6r varor (artiklarna 30 och 36
i EG-férdraget) att en ost, som sedan ir
1977 lagligen tillverkas och bir varumir-
ket ’Cambozola’ 1 en medlemsstat och
som sedan ar 1983 siljs 1 en annan med-
lemsstat, med stéd av en mellanstatlig
Sverenskommelse om skydd fér geogra-
fiska ursprungsbeteckningar och benim-
ningar avseende vissa produkter (varige-
nom  beteckningen  ’Gorgonzola’
skyddas) och med stéd av ett nationellt
férbud mot vilseledande inte fir siljas i
denna medlemsstat med beteckningen
’Cambozola’?

2) Gor det f6r besvarandet av denna friga
nigon skillnad om det p4 férpackningen

till den ostsort som bir varumirket’Cam-
bozola’ finns en tydligt utmirkt angt-
velse av tillverkningsland (’Deutscher
Weichkise’ [tysk mjukost]), dd denna ost
i regel inte saluférs till konsumenten 1
hela osttidrtor utan i bitar, delvis utan
originalférpackning?”

14. Skriftliga yttranden har getts in av kiran-
den, svarandena, den Ssterrikiska, den frans-
ka, den grekiska och den italienska reger-
ingen samt kommissionen. Kiranden,
svarandena, den franska, den grekiska och den
italienska regeringen samt kommissionen var
foretridda vid sammantridet.

Gemenskapslagstiftningen

15. "Gorgonzola” registrerades som skyddad
ursprungsbeteckning den 21 juni 1996 i enlig-
het med férordning nr 2081/92 (nedan kallad
forordningen) med stéd av artikel 1 1 kom-
missionens forordning (EG) nr 1107/96 1°.
Den nationella domstolen har inte hinvisat
till nigon av dessa rittsakter.

10 — Kommissioncns férordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni
1996 om rcgistrcring av peografiska beteckningar och
ursprungsbeteckningar cnligt fSrfarandet i artikel 1711 ridets
forordning (EEG) nr 2081/92 (EGT L 148, s. 1).
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16. Mot bakgrund av att det i de frigor som
stilles ull domstolen hinvisas dll ”gemen-
skapsrittens nuvarande stadium” och att
beslutet om hinskjutande meddelades den
18 juli 1996, ir det emellertid, enligt min
mening, limpligt att domstolen besvarar fri-
gorna mot bakgrund av férordningen, om den
rattsakten kan bidra till l6sningen av tvisten
vid den nationella domstolen. Domstolen har
emellanit varit beredd att nir den besvarar
frigor tolka bestimmelser som inte uttryck-
ligen har omnimnts av den nationella dom-
stolen, och uttalat att domstolen skall tolka
alla bestimmelser i gemenskapsritten som de
nationella domstolarna behéver for att slita
tvister som har hinskjutits till dem, dven om
dessa bestimmelser inte anges uttryckligen i
de frigor som dessa domstolar har stillt. 11
Parterna, de regeringar som har yttrat sig och
kommissionen har dessutom i sina yttranden
samtliga utgitt frin att férordningen ir ull-
limplig.

17. Syftet med forordningen ir att skapa ett
gemensamt regelverk for ursprungsbeteck-
ningar och geografiska beteckningar pi vissa
jordbruksprodukter och livsmedel dir det
finns ett samband mellan egenskaperna hos
produkten eller livsmedlet och det geogra-
fiska ursprunget. *2 I férordningen féreskrivs
ett system fOr registrering pd gemenskapsniva

11 — Dom av den 18 mars 1993 i mil C-280/91, Viessmann (REG
1993, s. 1-971), punkt 17. Sc dven dom av den 2 februari
1994 i mil C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, kallat
"Clinique” (REG 1994, s. I-317; svensk spccialutgiva, volym
15), punkt 7.

12 — Sjunde och niondc 6vervigandena i ingressen.
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av geografiska beteckningar och ursprungs-
beteckningar som skall erbjuda skydd i samt-
liga medlemsstater. Forordningen har antagits
med stéd av artikel 43 1 EG-fordraget (jord-
bruk). Det framgir emellertid av ingressen att
konsumentskydd och konkurrens pi lika vill-
kor ocksi ingir bland malsittningarna med
férordningen, 13

18. I artikel 13.1 fSreskrivs féljande:

"Registrerade beteckningar skall skyddas mot
foljande.

a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt
bruk av den skyddade beteckningen fér
produkter som inte omfattas av registrer-
ingen i den min dessa produkter ir jim-
forbara med de produkter som har regi-
strerats under beteckningen i friga eller detta
bruk av den skyddade beteckningen inne-
bir att dennas anseende exploateras.

b) Varje obehérigt bruk, imitation eller
anspelning, dven nir produktens verkliga
ursprung anges eller det skyddade namnet
har 6versatts eller 2tf6ljs av uttryck som

13 — Se till cxempel sjunde Svervigandet.
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stil’, 'typ’, ‘metod’, ’sddan som tillverkas
1’, "imitation’ eller dylikt.

¢) Varje annan osann eller vilseledande upp-
gift om ursprung, hirkomst, beskaffenhet
eller visentliga egenskaper hos produkten
pad dennas inre eller ytire fdrpackning,
reklammaterial eller handlingar, liksom
forpackning av produkten i behillare som
ar dgnad att inge en oriktig forestillning
om produktens verkliga ursprung.

d) Annat beteende som 3r dgnat att vilseleda
allminheten om produktens verkliga
ursprung.”

19. Oavsett detta skydd fir, enligt arti-
kel 14.2, ctt varumirke i nigot av de fall som
nimns i artikel 13, om det registrerats i god
tro fore den dag di ansékan om registrering
av en ursprungsbeteckning eller en geografisk
beteckning ingavs, trots registreringen av
ursprungsbeteckningen eller den geografiska

beteckningen fortsitta att brukas om det inte
finns skil att ogiltigférklara eller hiva varu-
mirkesregistreringen enligt reglerna i arti-
kel 3.1 ¢ och g respektive i artikel 12.2 b i
varumirkesdirektivet. 14

20. Enligt varumirkesdirektivet kan varumir-
ken forklaras ogiltiga om de dr “ignade att
vilseleda allminheten t ex med avseende pa
varans art, kvalitet eller geografiska
ursprung” (artikel 3.1 g). 15 Ett varumirke kan
upphivas om det "som ett resultat av det bruk
innehavaren gjort av varumirket eller den
anvindning till vilken innehavaren har gett
sitt tillstind med avseende pd varorna eller
tjansterna fér vilka det dr registrerat, kan
komma att vilseleda allminheten, sirskilt vad
giller varornas ... art, kvalitet eller geografiska
ursprung” (artikel 12.2 b).

Provning i sak

Artikel 13 i forordningen

21. Det skall {6rst avgéras huruvida "Gor-
gonzola” ir skyddad mot anvindning av
”Cambozola” i den mening som avses I arti-

14 — Ridets férsta dircktiv 89/]04/EEG av den 21 december 1988
om _tillnirr av ternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svcnsk specialutgiva, omride 13,
volym 17, s. 178).

15 — Artikel 3.1 ¢ ir inte relevant i detta mal.
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kel 13.1 i fSrordningen. I de argument som
framforts har sirskilt hdnvisats tll arti-
kel 13.1 b, vilken som nimnts skyddar regi-
strerade beteckningar mot *varje obehérigt
bruk, imitation eller anspelning”.

22. Enligt svarandena férsoker kiranden
erhilla skydd for indelsen "zola”, vilken inte
ir skyddad och inte kan skyddas av férord-
ningen. For det f6rsta ir denna indelse, som
italienska ortsnamn ofta innehiller varianter
av, en allmin beteckning och kan som sidan
inte omfattas av det skydd som inf6rts genom
férordningen. 16 For det andra utgér rittssi-
kerhetsprincipen och principen om skydd for
berittigade {orvantningar hinder mot att
skydda en del av ett ord, nir det aldrig begirts
skydd for denna orddel och nir denna inte
har offentliggjorts 1 Europeiska gemenskaper-
nas officiella tidning, vilket enligt artikel 6 i
férordningen krivs betriffande alla namn for
vilka det har ansékts om skydd enligt férord-
ningen.

23. Svarandena har anfért att "Cambozola”
under alla omstindigheter inte utgdr en anspel-
ning pi "Gorgonzola” i den mening som avses
1 artikel 13 1 forordningen.

16 — Sc dom av den 9 juni 1998 i de férenade milen C-129/97 och
C-130/97, Chiciak och Fol, (REG 1998, s. 1-3315),
punkt 37.

I-1310

24, De har hinvisat till en liknande talan som
kiranden 1 det aktuella fallet har vickt mot
den forsta svaranden vid tysk domstol, och
de har anfért att talan ogillats av Landgericht
Frankfurt am Main 17 och, efter 6verklagande,
av Oberlandesgericht Frankfurt am Main 18
samt att kirandens Sverklagande till Bundes-
gerichtshof har avvisats. 1

25. Svarandena har gjort gillande att begrep-
pet anspelning i férordningen inte fir tolkas
vidare dn vad som ir absolut nédvindigt for
att skydda industriell och kommersiell agan-
deritt, eftersom en vidstrickt tolkning skulle
strida mot principen om fri rérlighet for varor.
Enligt svarandena kan "Cambozola” pi sin
h&jd ge upphov till en tankeassociation. En
tankeassociation ir enligt deras mening det-
samma som begreppet association i arti-
kel 4.1 b i varumirkesdirektivet, 20 vari f6re-
skrivs att ett varumirke under vissa
omstindigheter inte skall registreras eller, om
det ir registrerat, skall kunna ogiltigférklaras
nir det f6r allminheten foreligger en férvix-
lingsrisk, inbegripet risken f6r att varumirket
associeras med ett ildre varumirke. Svaran-
dena har anfért att det foreligger parallellitet
mellan skyddet for varumirken och skydd
fér ursprungsbeteckningar, eftersom det i bada

17 — Dom av den 14 februar 1996,
18 — Dom av den 5 juni 1997.

19 — Dom av den 18 juni 1998.

20 — Sc ovan fotnot 14,
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fallen ar friga om skydd for industriell och
kommersiell dganderitt i den mening som
avses 1 artikel 36 i1 férdraget. I bida fallen ir
det relevanta kriteriet den uppmirksamme
och upplyste genomsnittskonsumenten, vilket
domstolen vid flera tillfallen har slagit fast.
Svarandena anser dirfor att domstolen 1 detta
fall skall g3 ull viga pi samma sitt som 1
domen i milet SABEL 21,

26. 1 domen 1 milet SABEL slog domstolen
fast att enbart den omstindigheten att allmén-
heten skulle kunna associera tvd varumirken
genom att det foreligger en dverensstimmelse
mellan deras begreppsinnehill inte 1 sig ar till-
racklig for att det skall anses foreligga risk for
férvixling 1 den mening som avses 1 arti-
kel 4.1 b 1 direktivet. 22 Svarandena anser att
den tankeassociation det var friga om 1 mélet
SABEL (mellan tvd figurativa framstillningar
av kattdjur pa spring) var mycket starkare dn
nigon tankeassociation till "Gorgonzola” som
foljer av anvindningen i ”"Cambozola” av
samma indelse, vilken ar vanligt forekom-
mande i Italien. Svarandena anser foljaktligen
att anvindningen av denna dndelse inte ensamt
utgdr anspelning i den mening som avses i
forordningen.

27. Svarandena har vidare anfért att det av
fotnotssystemet i forteckningen Sver skyd-
dade geografiska beteckningar eller skyddade
ursprungsbeteckningar i bilagan tll férord-
ning nr 1107/96 2 foljer att endast en del av

21 — Dom av den 11 november 1997 i mil C-215/95 (REG 1997,
s. 1-6191).

22 — Punkt 26 i domen.
23 — Sc ovan fotnot 10.

en skyddad beteckning inte dr skyddad i sig.
Bilagan innehiller en férteckning &ver bland
annat skyddade ostnamn, till exempel
ursprungsbeteckningarna Brie de Meaux,
Camembert de Normandie, Pecorino Sici-
liano och Mozzarella de Bufala Campana. Av
fotnoter i bilagan framgir emellertid att skydd
av namnen Brie, Camembert, Pecorino och
Mozzarella inte har sokts. Svarandena har
hinvisat till den av domstolen nyligen med-
delade domen 1 milet Chiciak och Fol %, som
rorde ett brottmil dir Yvon Chiciak och
Jean-Pierre Fol stod 3talade for att ha anvint
namnet "Epoisses”. Aklagaren hade hivdat
att "Epoisses” utgjorde en skyddad del av
beteckningen "Epoisses de Bourgogne”, efter-
som “Epoisses de Bourgogne” var skyddad
enligt férordningen utan nigon fotnot med
hinvisning till Epoisses”.

28. Domstolen underkinde detta argument.
Den angav att det visserligen hade ansetts
nédvindigt att 1 1996 irs forordning for ett
visst antal fall ange, genom fotnoter, att skydd
for en del av beteckningen 1 friga inte hade
sékts. Den shitsats som kunde dras hirav var
emellertid att de berdrda inte med stdd av
1992 irs forordning kunde goéra gillande rit-
tigheter betriffande den delen av beteck-
ningen. Vidare innehdll inte 1996 irs forord-

24 — Sc ovan fotnot 16,
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ning nigon uppgift om skalen till varfér med-
lemsstaterna beslutat att inte sdka skyddet,
huruvida det rérde sig om en del som blivit
generisk, att delen 1 friga inte var skyddad pd
det nationella planet vid tidpunkten f6r ans6-
kan enligt 1992 irs férordning eller om det
forelig andra skal,

29. Svarandena har gjort gillande att det av
domen i mélet Chiciak och Fol f6r det forsta
féljer att “zola” inte kan anses anspela pid
”Gorgonzola”, eftersom Brie inte kan anses
anspela pi Brie de Meaux, eller Camembert
pi Camembert de Normandie, och, for det
andra, att “zola” inte enligt frordningen kan
skyddas som en del av "Gorgonzola”,

30. Svarandena har slutligen hinvisat till syf-
tet med det skydd som férordningen ger och
till proportionalitetsprincipen. Syftet ir att
hindra ursprungsbeteckningar frin att bl
generiska namn. Effekten av att varumirket
”Cambozola” anvinds kan aldrig bli au
beteckningen "Gorgonzola” blir ett generiskt
namn.

25 — Punkt 36 i domen.
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31. Det kan noteras att svarandena medgett
kirandens pistiende att en viss annons
utgjorde anspelning. I annonsen angavs att
osten, som kom frin ”den bista familjen”,
kombinerade “den delikata krimiga konsis-
tensen hos en idel Camembert med den
pikanta smaken av en kraftfull Gorgonzola”.
Svarandena har emellertid pistitt att det var
friga om en enskild annons frin ir 1985 som
inte anvants sedan dess. De har pipekat att
domstolen inte har ombetts att uttala sig ver
den annonsens effekter utan endast huruvida
beteckningen "Cambozola” ir laglig eller inte
(@ven om det kan tilliggas att det i frigorna
ocksi hinvisas till hur varan férpackas och
siljs).

32. Kiranden, de regeringar som gett in ytt-
randen samt kommissionen har samtliga inta-
git mer eller mindre motsatt stindpunkt.
Kiranden och den italienska regeringen anser
att *Cambozola” ir en anspelning pa "Gor-
gonzola” i den mening som avses i arti-
kel 13.1 b. Den 6sterrikiska regeringen anser
att anvindningen av indelsen “zola” kan
utgora anspelning, alternativt ate artikel 13.1
¢ kan vara tillimplig, som skyddar registre-
rade namn mot "varje annan osann eller vil-
seledande uppgift om ursprung, hirkomst,
beskaffenhet eller visentliga egenskaper hos
produkten”. Den franska regeringen anser att
beteckningen "Cambozola” helt klart ir en
imitation av beteckningen “Gorgonzola” 1
den mening som avses i artikel 13.1 b. Den
grekiska regeringen anser att bruket av nam-
net "Cambozola”, som idtminstone antyder
att det ir friga om en ost av samma typ som
Gorgonzola, utgdr en uppenbar exploatering
av Gorgonzolas anseende 1 strid med arti-
kel 13.1 a, som &r dgnad att inge konsumen-
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ten en oriktig forestillning om i synnerhet
produktens verkliga ursprung i strid med arti-
kel 13.1 d. Kommissionen anser att bruket av
namnet “Cambozola” itminstone utgér
anspelning och méjligen imitation (iven om
kommissionen inte har utvecklat detta) i den
mening som avses 1 artikel 13.1 b.

33. Jag delar den uppfattning kommissionen
har redovisat i sitt yttrande och som innebir
att begreppet "anspelning”, mot bakgrund av
ordalydelsen i bestimmelsen ("varje obehd-
rigt bruk, imitation eller anspelning”) och
syftena med férordningen (vilka som ovan
nimnts inbegriper konsumentskydd), ir
objektivt, vilket innebir att det inte dr néd-
vindigt att visa att innehavaren av varumirket
har haft for avsikt att anspela pd den skyd-
dade beteckningen. Bestimmelsens allminna
systematik ger stéd for dsikten att "anspel-
ning” kriver mindre in "imitation” eller “obe-
hérigt bruk”.

34. Vad som enligt min mening krivs f6r att
det skall foreligga "anspelning” i den mening
som avses i artikel 13.1 b ir en visentlig grad
av fonetisk likhet nir det giller varor pi en
likartad del av marknaden. Det féreligger en
hog grad av fonetisk likhet mellan *Cambo-
zola” och *Gorgonzola”. De sista tvi stavel-
serna ir identiska, det totala antalet stavelser
ir detsamma och betoningsménstret nir de
tvd orden uttalas ir mycket nirliggande. Med
tanke pi att bida namnen anvinds fér att
beskriva en krimig bldmégelost (vilket inte
innebir att man forringar den skillnad mellan
ostarna som ir uppenbar f6r kinnare) forefal-

ler det mig som om "Cambozola” ofrinkom-
ligen, i friga om normalt sprikbruk, utgér en
anspelning pi *Gorgonzola” i den mening
som avses i artikel 13.1 b. Det ir intressant att
notera, vilket kommissionen har pipekat, att
det férhillandet att de tva sista stavelserna ir
identiska inte ar tillricklige i sig. Det kan till
exempel inte pd allvar pdstis att matlagnings-
oljan "Mazola” skulle vara en anspelning pd
”Gorgonzola”, bide med tanke pé bristen pi
ytterligare fonetisk likhet och de olika slag av
produkter det ir friga om.

35. Jag vill betriffande frigan om avsikt till-
ligga att avsikten inte nddvindigtvis ir irre-
levant, dven om jag som ovan nimnts anser
att "anspelning” ir ett objektivt begrepp. Trots
att artikel 13.1 b skulle vara tillimplig dven pd
ett namn som valts slumpmissigt utan avsikt
att anspela, om detta namn faktiskt anspelade
pd ett registrerat namn, kan varumirkesinne-
havarens avsike nir han valde detta varumirke
vara av betydelse. I det aktuella fallet siger
det sunda férnuftet att namnet "Cambozola”
inte har valts pd grund av att "zola” ir en
vanligt forekommande italiensk geografisk
indelse, vilket skulle vara ett osannolikt skil
betriffande en tysk ost som inte utges for att
vara italiensk. Det forhillandet att namnet
vicker tanken pi en etablerad ost av liknande
typ ir emellertid en omstindighet som utgdr
stod for ate det foreligger anspelning, Dess-
utom utgdr den ovannimnda annonsen ett
starkt stdd f6r denna slutsats betraffande nam-
nets ursprung, iven om denna annons var en
engingsforeteelse.
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36. Jag kan under alla omstindigheter inte
godta svarandenas argument att det pastidda
forhillandet att indelsen ”zola” ir en vanlig
indelse i italienska ortsnamn i sig kan for-
hindra att det utgdr en anspelning i det sam-
manhang 1 vilket det anvinds. Det férhillan-
det att den kan vara vanlig i vissa delar av
Italien forhindrar inte att den pi andra stil-
len, dir ortsnamn som slutar pi -zola ir
ovanliga, utgér anspelning.

37. I motsats till svarandena anser jag inte att
domstolens dom i milet SABEL 26 ir relevant
for tolkningen av begreppet anspelning i den
mening som avses i férordningen. I det milet
ombads domstolen faststilla rickvidden av
begreppet fdrvixlingsrisk i artikel 4.1 b i varu-
mirkesdirektivet, vari det féreskrivs att ett
varumirke inte skall registreras eller, om det
ir registrerat, skall kunna ogiltigférklaras om
det p3 grund av sin identitet eller likhet med
det dldre varumirket och identiteten eller lik-
heten mellan de varor eller tjinster som ticks
av varumirkena féreligger en risk att allmin-
heten férvixlar dem, inbegripet risken f6r att
varumirket associeras med det ildre varumir-
ket”. Domstolen slog fast att “enbart den
omstindigheten att allminheten skulle kunna
associera tvd varumirken genom att det fore-
ligger en overensstimmelse mellan deras
begreppsinnehill inte i sig ir tillricklig for att
anse att det foreligger en risk for férvixling 1
den mening som avses 1 [artikel 4.1 b]”. Dom-
stolen ansdg sdledes att det i det sammanhang

26 — Sc ovan fotnot 21.
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som malet rorde inte foreldg risk for forvix-
ling. Det sammanhang som ir foéremil for
bedémning 1 det aktuella milet ir emellertid
ett helt annat, nimligen tolkningen av begrep-
pet anspelning i den mening som avses i for-
ordningen.

38. Jag anser inte heller att svarandena kan
finna nigot stéd for sin uppfattning i dom-
stolens dom i mélet Chiciak och Fol, Dom-
stolen slog i den domen fast, betriffande en
“sammansatt” ursprungsbeteckning, att avsak-
naden av en fotnot i bilagan till f6rordning
nr 1107/96 inte nddvindigtvis innebdr att varje
del av beteckningen ir skyddad. Jag kan inte
se att detta sniva domslut innebir att "Cam-
bozola” inte kan utgéra en anspelning pi
“Gorgonzola” 1 den mening som avses 1 arti-
kel 13.1 b 1 férordningen.

39. Eftersom artikel 13.1 b uttryckligen ir
tillimplig pi anspelning “iven nir produk-
tens verkliga ursprung anges”, ir det irrele-
vant att det pi Cambozolans férpackning
anges att det ir en tysk mjuk ost, sisom har
pipekats av den franska och den grekiska
regeringen samt kommissionen. Det kan under
alla omstindigheter noteras att Cambozola
ibland siljs utan originalférpackning, vilket
framgir av den nationella domstolens andra
friga.
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40. Bide kdranden och den dsterrikiska reger-
ingen har gjort gillande att domstolen, for det
fall den anser att artikel 13.1 b 1 f6rordningen
ir tillimplig, skall beakta artikel 13.2.

41. T artikel 13.2 f6reskrivs foljande:

“Medlemsstaterna fir dock l3ta nationella reg-
ler om ritt att bruka sidana beteckningar som
avses 1 punkt 1 b bestd under hégst fem ar
efter den dag denna férordning offentliggors
under férutsittning

— att produkterna lagligen har marknads-
forts med anvindning av sidana uttryck
under minst fem ir fére den dag denna
férordning offentliggérs, och

— att mirkningen klart anger produktens
verkliga ursprung.

Detta undantag fir dock inte leda till att pro-
dukterna fritt marknadsférs pid en medlems-
stats territorium dir sidana uttryck dr for-

bjudna.”

42. Forordningen  offentliggjordes den

24 juli 1992.

43. Av bestimmelsens ordalydelse framgir att
"beteckningar som avses 1 punkt 1 b” syftar
pd sddana uttryck "som ’stil’, ’typ’, ‘metod’,
’sddan som tillverkas 1’, imitation’ eller dylikt”
som avses i punkt 1 b, 27

44. Kiranden anser att artikel 13.2 ger med-
lemsstaterna ratt att f6r en 6vergingsperiod
och under vissa forutsittningar ge tillstdnd att
anvinda namn som omfattas av artikel 13.1 b.
Kiranden har emellertid gjort gillande att det
klart framgir av bestimmelsens syfte och
andemening, som i egenskap av undantag skall
ges en restriktiv tolkning, att den endast ir
tillimplig pd ursprungsbeteckningar som inte
var skyddade fére registrering i enlighet med
férordningen.

45. Den 6sterrikiska regeringen anser att arti-
kel 13.2 ger ritt att anvinda skyddade namn
med en angivelse av produktens ursprung
under en period som upphorde efter det att
begiran om férhandsavgdrande gavs in till
domstolen, underkastat tvi villkor som bida
ir uppfylida 1 detta fall,

27 — Se artikel 13.1 b som iterges ovan i punkt 18.
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46. Dessa argument dr enligt min mening
baserade pi en missuppfattning. Artikel 13.2
ger ritt att under en Svergingsperiod (och
endast frin ir 1992, inte frin registrering)
anvinda vissa uttryck som till exempel ”stil”,
”metod”, “sidan som tillverkas 1” och "imi-
tation” (till exempel ”i Gorgonzola-sul”),
vilka annars skulle vara f6rbjudna enligt arti-
kel 13.1 b. Detta ir en helt annan friga in den
som domstolen har att prova i detta fall, nim-
ligen vad som utgér anspelning pd namnet,
och saknar enligt min mening relevans fér
detta mil.

47. Foljaktligen drar jag slutsatsen att "Gor-
gonzola” med stéd av artikel 13.1 b 1 férord-
ningen skall vara skyddad mot anspelning
genom Cambozola. Enligt artikel 14.2 1 {6r-
ordningen 28 fir emellertid ett varumirke i
nigot av de fall som nimns 1 artikel 13 fort-
sitta att brukas, om det registrerats i god tro
fore den dag d& ansékan om registrering av
en ursprungsbeteckning cller en geografisk
beteckning ingavs, under férutsittning att det
inte finns skil att ogiltigférklara eller hiva
registreringen av varumirket enligt reglerna t
artikel 3.1 ¢ och g respektive i artikel 122 b 1
varumirkesdircktivet. Varumirket Cambo-
zola” registrerades 1 april 1983, siledes av
nédvindighet fére anstkan om registrering av
"Gorgonzola” enligt férordningen. Arti-
kel 14.2 kan dirfér vara tillimplig, och jag
skall nu behandla de tvd sp6rsmail som denna
bestimmelse kan ge upphov till, nimligen

28 — Sc ovan punkt 19.
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frigan om god tro och skilen f6r att ogiltig-
forklara eller hiva varumirkesregistreringen.

Artikel 14.2 i forordningen: “god tro”

48. Vid udpunkten for registreringen av
*Cambozola” i Osterrike var denna stat bun-
den av Stresakonventionen om anvindningen
av ursprungsbeteckningar och beteckningar
pa ost. Konventionen omfattade anvindningen
av beteckningen "Gorgonzola” frin och med
den 1 juli 1954, 2 Oberster Gerichtshof har
slagit fast att artikel 3 i Stresakonventionen
innebir férbud mot namn som innehéller
anspelningar sdsom, i det fallet, ”Osterzola”. 30
Kiranden har dberopat det avgorandet till
stod for sitt pastiende att registreringen av
”Cambozola” inte har skett i god tro, efter-
som registreringen var olaglig och dirfor ald-
rig kan ha skett i god tro.

49. Aven den italienska regeringen anser att
registreringen av "Cambozola” inte har skett
1 god tro. Redan fére registreringen av *Cam-
bozola” skyddades *Gorgonzola” genom
internationella konventioner i vilka Osterrike
ir eller har varit part.

29 — Se protokoll I till konventionen.
30 — Sc det i fotnot 3 ovannimnda milet.
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50. Kommissionen har gjort gillande att fra-
gan huruvida registreringen skett i god tro
beror pd huruvida innehavaren av varumirket
vid tidpunkten for registreringen vidtog alla
rimliga dtgirder for att férvissa sig om att
anvindningen av varumirket var férenlig med
den nationella ritt (diribland eventuella till-
limpliga internationella bestimmelser) som
di var 1 kraft. Det ankommer pi den natio-
nella domstolen att bedéma huruvida inneha-
varen vidtog dessa dtgirder.

51. Artikel 14.2 har utformats {6r att gora det
mojligt for ett tidigare varumirke att samex-
istera med en senare registrerad, mot varu-
mirket stridande ursprungsbeteckning, under
forutsittning att varumirket registrerades i
god tro. Syftet ir att jimka de motstiende
intressena mellan varumirkesinnehavaren och
dem som har ritt att anvinda ursprungsbe-
teckningen. En alltfér betungande tolkning av
godtrosbegreppet skulle riskera att skada ett
etablerat varumirke och dess innehavares
berittigade forvintningar, som efter registrer-
ingen av varumirket kanske har gjort stora
anstringningar och ekonomiska utligg for att
marknadsféra sina produkter. En tolkning
som stiller alltfor liga krav pd varumirkesin-
nehavaren skulle 3 andra sidan vara till skada
fér anvindarna av en skyddad ursprungsbe-
teckning, som skulle {3 se det skydd till vilket
de hypotetiskt har ritt undergrivas. Enligt
min mening ir det av kommissionen fSre-
slagna kriteriet pd god tro det som skall anvin-
das, nimligen huruvida innehavaren av varu-
mirket vid tidpunkten for registreringen
vidtog alla rimliga dtgarder for att férvissa sig

om att anvindningen av varumirket var féren-
lig med den nationella ritt (diribland eventu-
ella tillimpliga internationella bestimmelser)
som di var i kraft.

52. Som konstaterats av kommissionen, den
franska, den grekiska och den italienska reger-
ingen ankommer det pd den nationella dom-
stolen att bedéma huruvida den ursprungliga
registreringen har skett i god tro.

Artikel 14.2 i forordningen — varumdirkesdi-
rektivet

53. Aven om registreringen av "Cambozola”
har skett i god tro dr detta emellertid enligt
artikel 14.2 inte tillrdckligt f6r att varumarket
skall skyddas, om det finns skil att ogiltig-
forklara eller hiva registreringen av varumir-
ket enligt reglerna i artikel 3.1 ¢ och g re-
spektive i artikel 12.2 b 1 varumirkesdirektivet.
Varumirket "Cambozola” ir siledes inte
skyddat enligt artikel 14.2 om det "ir dgna[t]
att vilseleda allminheten t ex med avseende
pa varans eller tjinstens art, kvalitet eller geo-
grafiska ursprung” (artikel 3.1 g) eller om
“som ett resultat av det bruk innehavaren
gjort av [det] eller den anvindning till vilken
innehavaren gett sitt tillstdind ... [det] kan
komma att vilseleda allminheten, sirskilt vad
giller varornas ... art, kvalitet eller geografiska
ursprung” (artikel 12.2 b). Artikel 3.1 c sak-
nar relevans i detta fall.
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54, Jag delar kommissionens uppfattning att
artiklarna 3.1 g och 12.2 b inte skall ges en
alltfér vid tolkning.

55. Det ir tveksamt om artikel 3.1 g iar ull-
limplig. Enligt min uppfattning ir denna
bestimmelse endast tillimplig pd varumirken
som ir tillrickligt specifika for att vilseleda en
konsument med avseende till exempel pd
varornas verkliga art, kvalitet och geografiska
ursprung. Detta ir inte fallet hir, eftersom
”Cambozola” varken hinvisar till ett verkligt
ortsnamn eller gor sirskilda utfistelser betrif-
fande varans art, kvalitet eller andra egenska-
per. Genom anspelningen pi “Gorgonzola”
antyds endast att dven detta ir en krimig bl3-
mogelost. Enligt min mening ir detta lingt
ifrin friga om ett vilseledande i ett sirskilt
avseende.

56. Stor férsiktighet bér dven iakttas vid
bedémningen av huruvida artikel 12.2 b ir till-
limplig. Den bestimmelsen ir endast tillimp-
lig nir varumirket kan komma att vilseleda
som ett resultat av det bruk som gjorts av det
av innehavaren eller av nigon annan med
dennes tillstind. Enbart bruket av varumirket
ir f6ljaktligen inte tillrickligt i sig. Av hand-
lingarna 1 mélet framgar inte pd nigot sitt att
varumirket "Cambozola” har anvints pi ett
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felaktigt sitt av innehavaren eller av nigon
annan med dennes tillstind, mdjligen med
undantag f6r den annons som under kort tid
anvindes ir 1985, vilket var innan skyddet
uppkom, och som inte omfattas av ordalydel-
sen av den friga som den nationella domsto-
len stillt.

57. Det ankommer pi den nationella dom-
stolen att i erforderlig utstrickning faststilla
de faktiska omstindigheterna fér att avgéra
huruvida "Cambozola”, som ett resultat av
det bruk innehavaren gjort av varumirket
eller den anvindning till vilken innehavaren
har gett sitt tillstind, kan komma att vilseleda
allminheten, sirskilt vad giller ostens art,
kvalitet eller geografiska ursprung. Vid
bedémningen av huruvida anvindningen av
varumirket kan komma att vilseleda allmin-
heten, skall den nationella domstolen tillimpa
kriteriet om vilka forvintningar som en nor-
malt informerad samt skiligen uppmirksam
och upplyst genomsnittskonsument kan tin-
kas ha. » Det skall betriffande varumirken
hillas i minnet att en alltfér hog niva av skydd
for geografiska beteckningar och ursprungs-
beteckningar hindrar en integrering av natio-
nella marknader genom att inféra obefogade
begrinsningar av den fria rérligheten for
varor. 3

31 — Se senast dom av den 16 juli 1998 i mil C-210/96, Gut
Springenheide och Tusky (REG 1998, s. 1-4657), punkterna
30 ocE 31. Sc dven dom av den 7 mars 1990 i mil C-362/88,
GB-Inno (REG 1990, s. I-667, svensk specialutgiva, volym
10), av den 13 december 1990 i mdl C-238/89, Pall (REG
1990, s. 1-4827), av den 18 maj 1993 i mil C-126/91, Yves
Rocher (REG 1993, 5. 1-2361, svensk specialutgiva, volym
14), domen i det ovannimnda milet Clinique, dom av den
29 juni 1995 i mal C-456/93, Langguth (REG 1995, 5, 1-1737),
och av den 6 juli 1995 i mil C-470/93, Mars (REG 1995,
5. 1-1923). Sc aven generaladvokaten Fenncllys férslag till
avgdrande av den 29 scptember 1998 i mil C-303/97,
Scﬁtkc]lcrci Kessler (REG 1999, s. [-513, s. 1-515), sirskilt
punkt 29 och foljande.

32 — Se punktcrna 50 och 51 i mitt forslag till avgdrande i milet
SABEL (ovan fotnot 21). Se dven mitt farslag till avgérande
av den 29 oktober 1998 i mil C-342/97, Lloyd Schufabrik
Mcyer, punkt 20, samt generaladvokaten Fennellys forslag
till avgdrande i milet Scktkellerci Kessler (ovan fotnot 31),
punkt 30,
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Forslag till avgorande

58. Féljaktligen skall de frigor som stillts av Handelsgericht, Wien, enligt min
mening besvaras pa foljande sitt:

1)

2)

3)

Artikel 13.1 i ridets férordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om
skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar f6r jordbruksprodukter och
livsmedel skall tolkas pa s& sitt att en ursprungsbeteckning som registrerats i
enlighet med férordningen skall skyddas i férhillande till en annan beteckning
som innebir en anspelning pi ursprungsbeteckningen i den mening som avses
i artikel 13.1 b i férordningen nir i) det freligger en visentlig grad av fonetisk
likhet mellan beteckningen och ursprungsbeteckningen och ii) beteckningen
och ursprungsbeteckningen anvinds pd mycket likartade delar av marknaden.
Detta ir fallet betriffande den registrerade ursprungsbeteckningen *Gorgon-
zola” och beteckningen "Cambozola” som anvinds f6r en annan mjuk blimé-
gelost.

Det saknar i detta avseende betydelse att den andra produkten ir mirkt med
uppgift om att den ir tillverkad i ett annat land in den medlemsstat dir den
produkt tillverkas som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen.

Nir emellertid, som i detta fall, beteckningen har registrerats som varumirke
fére den tidpunkt di ansdkan om registrering av den skyddade ursprungsbe-
teckningen gavs in, skall det vara tillitet att fortsatt anvinda beteckningen 1
enlighet med artikel 14.2 i férordningen, under forutsittning att

a) den har registrerats i god tro, vilket ir fallet om innehavaren av varumirket
vid tidpunkten {6r registreringen vidtog alla rimliga dtgirder for att forvissa
sig om att anvindningen av varumirket var forenlig med nationell ritt (din-
bland eventuella tillimpliga internationella bestimmelser), och
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det inte foreligger skil att ogiltigforklara eller hiava varumirkesregistreringen
enligt reglerna i artikel 3.1 ¢ och g respektive 1 artikel 12.2 b 1 ridets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av med-
lemsstaternas varumirkeslagar. Sidana skal foreligger i synnerhet d& varu-
mirket ir tillrickligt specifikt for att vilseleda en konsument exempelvis
betriffande varornas verkliga art, kvalitet och geografiska ursprung, eller
kan komma att vilseleda allminheten sirskilt betriffande varornas art, kva-
litet och geografiska ursprung, inte endast genom varumairkets likhet utan
iven som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av det eller den anvind-
ning till vilken innehavaren gett sitt tillstind. Nir den nationella domstolen
bedémer huruvida konsumenterna eller allminheten vilseleds skall den till-
limpa kriteriet om vilka férvintningar som en normalt informerad samt ski-
ligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument kan tinkas ha.



