SCHLUSSANTRAGE VON HERRN JACOBS — RECHTSSACHE C-87/97

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
FRANCIS G. JACOBS

vom 17. Dezember 1998 *

1. Ist es mit dem Gemeinschaftsrecht ver-
einbar, wenn ein innerstaatliches Gericht die
Vermarktung eines aus einem anderen Mit-
gliedstaat unter der Bezeichnung ,Cambo-
zola“ eingefiihrten Kises, der dort rechtmaflig
unter diesem Namen vertrieben wird, mit der
Begriindung verbietet, seine Verwendung ver-
letze die gemifl der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum
Schutz von geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeug-
nisse und Lebensmittel ! eingetragene und
durch bestimmte internationale Akommen
. geschiitzte Ursprungsbezeichnung ,,Gorgon-
zola“? Das ist im wesentlichen die Frage, die
das Handelsgericht Wien hier zur Vorab-
entscheidung vorgelegt hat.

Sachverhalt und Ausgangsverfahren

2. Kliger des Ausgangsverfahrens ist ein Kon-
sortium von Herstellern von Gorgonzola-
Kise. Gorgonzola ist ein von Schimmelpilzen
durchwachsener Blauschimmelkise, der seinen
Namen von einem ehemaligen Dorf (jetzt eine
Vorstadt von Mailand) in der Provinz Mai-
land (Italien) ableitet. Zu den Zielen des Kon-
sortiums gehdrt u. a., die Herstellung von und

* Originalsprache: Englisch.
1 — ABL. L 208,S.1.
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den Handel mit Gorgonzola-Kise zu fordern,
die Bezeichnung ,,Gorgonzola“ oder eine ihn-
liche anerkannte Bezeichnung zu schiitzen,
die Verwendung der Warenzeichen des Kon-
sortiums zu kontrollieren und fiir die Anwen-
dung der Vorschriften zum Schutz der
Ursprungsbezeichnungen von Kisesorten zu
sorgen. Die Mitglieder des Konsortiums fiigen
der geschiitzten Ursprungsbezeichnung ,,Gor-
gonzola® zur Identifizierung ihrer Kiserei
besondere Firmenbezeichnungen hinzu, die
in der Regel den Zeichenbestandteil ,,-zola®
enthalten.

3. Die erstbeklagte Partei ist eine Kiserei mit
Sitz in der Nihe von Kempten (Deutschland),
die ebenfalls einen Weichkise mit Blau-
schimmel namens Cambozola herstellt. Sie
vertreibt Cambozola in Deutschland seit
Herbst 1977 und in Osterreich seit Mirz
1983. Auflerdem wird Cambozola in nahezu
allen anderen Mitgliedstaaten verkauft. Die
Erstbeklagte ist Inhaberin des seit dem 7. April
1983 geschiitzten &sterreichischen Warenzei-
chens ,Cambozola®, eingetragen fiir Milch
und Milchprodukte, insbesondere Kise.

4. Die Zweitbeklagte betreibt einen Grofi-
handel mit verschiedenen Arten von Lebens-
mitteln, darunter auch Kise. In Osterreich
wird der Grofiteil des von der Erstbeklagten
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erzeugten Blauschimmelkises mit der Bezeich-
nung ,,Cambozola® von der Zweitheklagten
an den Einzelhandel weiterverkauft.

5. Im Mai 1994 beantragte der Kliger beim
Handelsgericht Wien, den Beklagten aufzu-
geben, den Vertrieb eines Schimmelkises unter
der Bezeichnung ,,Cambozola“ zu unterlassen
und in die Léschung des Warenzeichens
»Cambozola® einzuwilligen. Auflerdem bean-
tragte der Kliger den Erlafl einer einstwei-
ligen Verfligung, mit der den Beklagten fiir
die Dauer des Rechtsstreits verboten werden
sollte, einen Schimmelkise unter der Bezeich-
nung ,Cambozola® zu vertreiben.

6. Der Kliger stiitzte seine Forderung auf
nationale und internationale Rechtsvor-
schriften. ’

7. Das geltend gemachte nationale Gesetz ist
das Ssterreichische Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG). Nach § 1 UWG
ist jede Form des unlauteren Handels wett-
bewerbswidrig. Nach § 2 ist eine Irrefithrung
insbesondere iiber die Beschaffenheit, den

Ursprung oder die Herstellungsart einzelner
Waren oder Leistungen wettbewerbswidrig.
§ 9 verbietet den Miflbrauch von Kennzei-
chen eines Unternchmens.

8. Bei dem geltend gemachten Abkommen
handelt es sich um das am 1.Juni 1951
in Stresa unterzeichnete internationale
Abkommen iiber die Anwendung der
Ursprungsbezeichnungen und Benennungen
fir Kise. Es galt fiir die Verwendung der
Bezeichnung ,,Gorgonzola“ vom 1. Juni 1954 2
an. Gemif} Artikel 1 des Abkommens sind
walle Angaben, die falsche Hinweise {iber die
Herkunft, die Art, die Natur oder die spezi-
fischen Eigenschaften der Kise enthalten,”
verboten. Nach Artikel 3 sind die angege-
benen Namen geschiitzt, ,gleichviel ob sie
allein verwendet oder von einem qualifizie-
renden oder korrigierenden Ausdruck wie
,Type', ,Art’, ,Form® o. i. begleitet werden.”

9. Das Handelsgericht erliefl am 24. Juni 1994
auf der Grundlage des Abkommens von Stresa
eine einstweilige Verfiigung. Diese Entschei-
dung wurde im Berufungsverfahren vom
Oberlandesgericht Wien am 22. September
1994 bestitigt. Beide Gerichte stellten fest,
dafl das Abkommen von Stresa nicht nur
die Ursprungsbezeichnung ,Gorgonzola®
schiitze, sondern auch die Verwendung ihn-
licher Namen verbiete, die — wie ,,Cambo-

2 — Vgl. Protokoll IT zum Abl
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“zola® — zu einer Verwechslung fiihren
kénnten. Die Entscheidungen orientierten sich
offensichtlich an einem Urteil des Obersten
Gerichtshofs, der im Mai 1993 in einem eben-
falls vom Consorzio per la Tutela del For-
maggio Gorgonzola angestrengten Verfahren
entschied, dal Artikel 3 des Abkommens von

" Stresa eine Anspielung wie in diesem Fall
,Osterzola® verbiete 3,

10. Nachdem die einstweilige Verfiigung in
der Berufung bestitigt worden war, wurde
das Hauptverfahren vor dem Handelsgericht
fortgesetzt Das Abkommen von Stresa galt
in Osterreich jedoch nur bis zum 9. Februar
1996 . Anschlieffend richtete sich der Schutz
der Urspungsbezexchnung »Gorgonzola“ i
Osterreich auf internationaler Ebene nach dem
am 1. Februar 1952 in Rom unterzeichneten
osterreichisch-italienischen Abkommen iiber
geographische Herkunftsbezeichnungen und
Benennungen bestimmter Erzeugnisse sowie
nach dem am 17. Dezember 1969 in Wien
unterzeichneten Zusatzprotokoll zu diesem
Abkommen.

11. Nach dem &sterreichisch-italienischen
Abkommen sind die Vertragsparteien ver-
pflichtet, alle notwendigen Maflnahmen zu
ergreifen, um auf wirksame Art geographi-
sche Herkunftsbezeichnungen und Benen-
nungen bestimmter Erzeugnisse gegen unlau-
teren Wettbewerb zu schiitzen5. Jede

3 — Urteil vom 18. Mai 1993 in der Rechtssache Consorzm per la
Tutela del Formaggio Gor gegen L
Ennstal und Agrarverwcrtungsva’bzn

4 — Bundesgesetzblat: Nr. 269 vom 19. April 1995, S. 3729,

5 — Artikel 1 Absatz 1 des Abkommens.
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Wettbewerbshandlung, die den anstindigen
Gebriuchen auf dem Gebiete des Gewerbes
oder des Handels zuwiderlduft, erfiillt den
Tatbestand des unlauteren Wettberwerbs 6.
Das Abkommen gewihrt ausdriicklich auch
dann Schutz, wenn der tatsichliche Ursprung
des Erzeugnisses angefiihrt oder die Benen-
nung von bestimmten berichtigenden Angaben
wie ,Art“, ,Weise“, ,Type“ oder ihnlichen
Angaben begleitet 1st?. Das urspriingliche
Abkommen galt fiir eine begrenzte Anzahl in
einer Liste aufgefiihrter Erzeugnisse, darunter
— im Rahmen von Lebensmitteln — fiir
alkoholische Getrinke und Fleischkonserven,
jedoch nicht fiir Kise® Die Liste der
geschiitzten Erzeugnisse wurde durch das
Zusatzprotokoll erheblich erweitert und
schlofl unter-anderem zahlreiche Kisesorten
ein®. Das Protokoll sollte jedoch fiir
bestimmte Bezeichnungen, darunter ,,Gor-

onzola®, ausdriicklich erst nach Ablauf oder
Anderung des Abkommens von Stresa in Kraft
treten. So wurde das Ssterreichisch-italienische
Abkommen am 10. Februar 1996 auf Gor-
gonzola anwendbar.

12. Die Beklagten trugen vor dem Handels-
gericht vor, die einstweilige Verfiigung und
die vom Kliger beantragte endgiiltige Ent-
scheidung seien gemeinschaftsrechtswidrig.
Der Kise sei rechmiflig in seinem Utrsprungs-
land (Deutschland) unter dem Namen ,,Cam-

6 — Artikel 1 Absatz 2,
7 — Artikel 2 Absatz 2.
8 — Anhinge I und II.
9 — Anhinge I und II.
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bozola“ auf den Markt gebracht und nach
Ostereich eingefithrt worden; das Verbot ver-
stofle gegen Artikel 30 und sei nicht durch
Artikel 36 EG-Vertrag gerechtfertigt.

13. Um zu kliren, ob die Verfiigungen gegen
Artikel 30 verstoflen oder durch Artikel 36
gerechtfertigt sind, hat das Handelsgericht
dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorab-
entscheidung vorgelegt:

Ist es beim gegenwirtigen Stand des Gemein-
schaftsrechts mit den Grundsitzen des freien
Warenverkehrs (Artikel 30 und 36 EG-
Vertrag) vereinbar, daf ein in einem Mit-
gliedstaat seit 1977 rechtmiflig hergestellter
und mit der Marke ,Cambozola® bezeich-
neter Kise, der in einem anderen Mitglied-
staat seit 1983 vertricben wird, in diesem
Mitgliedstaat aufgrund einer nationalen Mafi-
nahme unter Berufung auf ein zwischenstaat-
liches Abkommen zum Schutz von geogra-
phischen Herkunftsbezeichnungen und
Benennungen bestimmter Erzeugnisse (wel-
ches die Bezeichnung ,Gorgonzola® unter
Schutz stellt) und unter Berufung auf ein
nationales Irrefiihrungsverbot unter der
Bezeichnung ,,Cambozola® nicht vertrieben
werden darf?

Macht es fir die Beantwortung dieser Frage
einen Unterschied, ob die Verpackung der mit
der Marke ,Cambozola® bezeichneten Kise-
sorte einen deutlich sichtbaren Hinweis auf

"das Erzeugungsland (,,Deutscher Weichkise*)

tragt, wenn dieser Kise in der Regel nicht in
ganzen Kisetorten ausgestellt und an den Ver-
braucher verkauft wird, sondern in Teil-
stiicken, zum Teil ohne Originalverpackung?

14. Schriftliche Erklirungen haben der Kliger,
die Beklagten, die 8sterreichische, die franzé-
sische, die griechische und die italienische
Regierung sowie dic Kommission eingereicht.
In der miindlichen Verhandlung waren der
Kliger, die Beklagten, die franzdsische, die
griechische und die italienische Regierung
sowie die Kommission vertreten.

Das Gemeinschaftsrecht

15. ,Gorgonzola® wurde am 21.Juni 1996
aufgrund von Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1107/96 1° der Kommission als geschiitzte
Ursprungsbezeichnung gemifl der Verord-
nung Nr. 2081/92 (im folgenden: Verordnung)
ecingetragen. Das nationale Gericht verweist
auf keine der beiden Verordnungen.

10 — Verordnung (EG) Nr. 1107/96 der Kommission vom 12. Juni
1996 zur Eintragung geographischer Angaben und Ursprungs-
bezcichnungen gemafl il;n Verfahren nach Artikel 17 der
Verordnung Nr. 2081/92 des Rates (ABL L 148, S.1).
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16. Da sich die dem Gerichtshof vorgelegten
Fragen auf den ,gegenwirtigen Stand des
Gemeinschaftsrechts® beziehen und der Vor-
lagebeschluff am 18. Juli 1996 erging, halte ich
es fir sinnvoll, dal der Gerichtshof die Fragen
auf der Grundlage der Verordnung beant-
wortet, sofern sich anhand dieser Regelung
der vor dem nationalen Gericht anhingige
Rechtsstreit entscheiden lafit. Der Gerichtshof
hat sich gelegentlich geneigt gezeigt, bei der
Beantwortung von Fragen vom einzelstaatli-
chen Gericht nicht ausdriicklich genannte Vor-
schriften auszulegen, da er es fiir seine Pflicht
gehalten hat, alle Bestimmungen des Gemein-
schaftsrechts auszulegen, die die staatlichen
Gerichte benétigen, um die bei thnen anhin-
gigen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden,
auch wenn diese Bestimmungen in den Vor-
lagefragen nicht ausdriicklich genannt worden
waren 1. Auflerdem sind die Parteien, die

Regierungen, die Erklirungen vorgelegt -

haben, und die Kommission bei ihrem Vor-
bringen davon ausgegangen, dafl die Verord-
nung anwendbar ist.

17. Zweck der Verordnung ist die Einfiih-
rung gemeinschaftlicher Rahmenvorschriften
iiber Ursprungsbezeichnungen und geogra-
phische Angaben fiir bestimmte Agrarerzeug-
nisse und Lebensmittel, bet denen ¢in Zusam-
menhang zwischen den Eigenschaften der
Produkte und ihrer geographischen Herkunft
besteht !2. Die Verordnung sieht ein System
zur Eintragung von geographischen Angaben

11 — Urteil in der Rechtssache C-280/91 (Viessmann, Slg. 1993,
1-971, Randnr. 17); vgl. auch Rechtssache C-315/92 (Verband
Sozialer Wettbewerb gegen Clinique Laboratories und Estée
Lauder, Slg. 1994, 1-317, Randnr. 7).

12 — Sicbente und neunte Begriindungserwigung der Verordnung.
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und Ursprungsbezeichnungen auf Gemein-
schaftsebene vor, das einen Schutz in allen
Mitgliedstaaten gewihrleistet. Die Verord-
nung ist auf Artikel 43 EG-Vertrag (Land-
wirtschaft) gestiitzt; aus ihrer Priambel wird
jedoch deutlich, dafl sie auch den Verbraucher-
schutz und den lauteren Wettbewerb zum Ziel
hat 13,

18. Artikel 13 Absatz 1 bestimmt:

~Eingetragene Bezeichnungen werden ge-
schiitzt gegen

a) jede direkte oder indirekte kommerzielle
Verwendung einer eingetragenen Bezeich-
nung fiir Erzeugnisse, die nicht unter die
Eintragung fallen, sofern diese Erzeug-
nisse mit den unter dieser Bezeichnung
eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar
sind oder sofern durch diese Verwendung
das Ansehen der geschiitzten Bezeichnung
ausgenutzt wird;

b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachah-
mung oder Anspielung, selbst wenn der
wahre Ursprung des Erzeugnisses ange-
geben ist oder wenn die geschiitzte

13 — Vgl =z B. die sicbente Begriindungserwigung der Verord-
nung.
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Bezeichnung in  Ubersetzung oder
zusammen mit Ausdriicken wie ,Art’,
.Typ", . Verfahren’, ,Fasson’, ,Nachahmung’

oder dergleichen verwendet wird;

c) alle sonstigen falschen oder irrefithrenden
Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung,
Natur oder wesentliche Eigenschaften der
Erzeugnisse beziehen und auf der Aufma-
chung oder der iufleren Verpackung, in
der Werbung oder in Unterlagen zu den
betreffenden Erzeugnissen erscheinen,
sowie die Verwendung von Behiltnissen,
die geeignet sind, einen falschen Eindruck
hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;

d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind,
das Publikum iiber den wahren Ursprung

des Erzeugnisses irrezufiihren.

19. Ungeachtet dieses Schutzes darf eine
Marke, auf die einer der in Artikel 13 aufge-
fithrten Tatbestinde zutrifft, gemifl Artikel 14
Absatz 2 weiter verwendet werden, wenn sie
vor dem Zeitpunkt des Antrags auf Eintra-
gung der Ursprungsbezeichnung oder der
geographlschen Angabe in gutem Glauben
eingetragen worden ist und nicht einem der

in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben ¢ und g und
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Marken-
richtlinie genannten Ungiiltigkeits- oder Ver-
fallsgriinde unterliegt 4.

20. Gemif! der Markenrichtlinie kénnen
Marken fiir ungiiltig erklirt werden, wenn sie
~geeignet sind, das Publikum zum Beispiel
Uber die Art, die Beschaffenheit oder die geo-
graphische Herkunft der Ware ... zu tiu-
schen® (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g) 5.
Eine Marke kann fiir verfallen erklirt werden,
wenn sie ,infolge ihrer Benutzung durch den
Inhaber oder mit seiner Zustimmung fiir
Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie ein-
getragen ist, geeignet ist, das Publikum ins-
besondere iiber die Art, die Beschaffenheit
oder die geographische Herkunft® dieser
Waren irrezufiihren (Artikel 12 Absatz 2
Buchstabe b).

Zu den Vorlagefragen

Artikel 13 der Verordnung

21. Zunichst ist zu priifen, ob ,,Gorgonzola®
gegen die Verwendung der Bezeichnung
.Cambozola im Sinne von Arikel 13

14 — Erste Richiinic 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten {iber die Mzrk:n (ABL 1989, L 40, S.1).

15 — Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢ ist in diesem Fall nicht ein-
schligig.

I-1309
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Absatz 1 der Verordnung geschiitzt ist. Die
Beteiligten haben sich bei ihren Ausfithrungen
auf Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b konzen-
triert, der eingetragene Bezeichnungen, wie
gesagt, vor ,jede[r] widerrechtliche[n] Aneig-
nung, Nachahmung oder Anspiclung® schiitzt.

22. Nach Ansicht der Beklagten versucht der
Kliger, den Schutz der Endung ,-zola* zu
erwirken, die nach der Verordnung nicht
geschiitzt sei und nicht geschiitzt werden
konne. Erstens sei diese Endung, die bei ita-
lienischen Ortsnamen in verschiedenen
Formen hiufig auftauche, ein allgemeiner
Begriff und konne als solcher nicht von dem
mit der Verordnung eingefiihrten Schutzsy-
stem erfaflt werden 16, Auflerdem sei nach den
Grundsitzen der Rechtssicherheit und des
Vertrauensschutzes ausgeschlossen, dafl ein
Wortteil geschiitzt werde, wenn ein Schutz
dieses Teils niemals beantragt und dieser im
Amtsblatt nicht veroffentlicht worden sei, wie
es nach Artikel 6 der Verordnung fiir jeden
Namen, der nach der Verordnung geschiitzt
werden solle, vorgesehen sei.

23. Die Beklagten tragen vor, ,Cambozola®
sei jedenfalls keine Anspielung auf ,,Gorgon-
zola“ im Sinne von Artikel 13 der Verord-
nung.

16 — Vgl. Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-129/97 und
C-130/97 (Chiciak und Fol, Slg. 1998, 1-3315, Randnr. 37).
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24, Sie verweisen auf eine dhnliche Klage, die
der Kliger dieses Verfahrens gegen den Erst-
beklagten in Deutschland erhoben habe; diese
Klage sei vom Landgericht Frankfurt am
Main 7 und in der Berufung vom Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main 18 abgewiesen
worden. Der Bundesgerichtshof habe die vom
Kliger eingelegte Revision verworfen 19,

25. Die Beklagten erkliren, der Begriff der
Anspielung im Sinne der Verordnung diirfe
nicht weiter ausgelegt werden, als fiir die
Gewihrleistung der gewerblichen Schutz-
rechte erforderlich sei, denn eine weite Aus-
legung wiirde dem Grundsatz des freien
Warenverkehrs zuwiderlaufen. Bestenfalls
kénne der Begriff ,,Cambozola® zu einer asso-
ziativen Verkniipfung von Vorstellungen
fithren. Eine solche entspreche dem Begriff
der ,Gedankenverbindung® in Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe b der Markenrichtlinie 22,
nach dem eine Marke unter bestimmten
Umstinden von der Eintragung ausge-
schlossen sei oder im Falle der Eintragung
der Ungiiltigerklirung unterliege, wenn fiir
das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
bestehe, u. a. dadurch, dafl die Marke mit der
ilteren Marke gedanklich in Verbindung
gebracht werde. Zwischen dem Schutz von
Marken und dem von Urspungsbezeich-
nungen gebe es eine Parallele, denn in beiden
Fillen gehe es um den Schutz gewerblichen

17 — Urteil vom 14. Februar 1996.
18 — Urteil vom 5. Juni 1997.

19 — Urteil vom 13. Juni 1998.

20 — Zitiert in Fufinote 14.
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und kommerziellen Eigentums im Sinne von
Artikel 36 EG-Vertrag. In beiden Fillen sei,
wie der Gerichtshof oftmals erklirt habe, auf
den durchschnittlichen Betrachter und auf
den verstindigen Verbraucher abzustellen. Der
Gerichtshof solle daher in diesem Fall den
gleichen Ansatz wihlen wie im Fall SABEL 2,

26. Im Fall SABEL entschied der Gerichtshof,
dafl die rein assoziative gedankliche Verbin-
dung, die der Verkehr iiber die Ubereinstim-
mung des Sinngehalts zweier Marken zwi-
schen diesen herstellen konnte, fiir sich
genommen keine Gefahr von Verwechslungen
im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe
b der Richtlinie begriinde 22. Nach Auffas-
sung der Beklagten ist die assoziative ge-
dankliche Verkniipfung (bei den beiden bildli-
chen Darstellungen einer springenden
Raubkatze) im Fall SABEL viel stirker als
eine assoziative gedankliche Verbindung mit
»Gorgonzola®, die durch die Verwendung der
in ,,Cambozola“ enthaltenen, in Italien weit
verbreiteten gleichen Endung geweckt werde.
Die blofle Verwendung dieser Endung stelle
daher keine Anspielung im Sinne der Verord-
nung dar.

27. Auflerdem ergebe sich aus dem System
von Fufinoten zur Liste der geschiitzten geo-
graphischen Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen im Anhang zur Verordnung
Nr. 1107/96 23, daf Teile eines geschiitzten

21 — Rechtssache C-251/95 (Slg. 1997, 1-6191).
22 — Randnr, 26 des Urteils.
23 ~ Zitert in Fuflnote 10.

Namens allein als solche nicht geschiitzt seien.
In diesem Anhang seien geschiitzte Namen
u.a. von Kisesorten aufgefiihrt wie die
Ursprungsbezeichnungen Brie de Meaux,
Camembert de Normandie, Pecorino Sici-
liano und Mozzarella di Bufala Campana. In

-den Fuflnoten des Anhangs werde jedoch

darauf hingewiesen, dafl fiir die Namen Brie,
Camembert, Pecorino und Mozzarella kein
Schutz beantragt worden sei. Die Beklagten
verweisen auf das unlingst vom Gerichtshof
im Fall Chiciak und Fol 24 gefillte Urteil, bei
dem es um ein Strafverfahren gegen die Herren
Chiciak und Fol wegen der Verwendung des
Namens ,.Epoisses“ gegangen sei. Die Anklage
habe argumentiert, ,,Epoisses® sei als Teil der
Bezeichnung ,Epoisses de Bourgogne“ als
solcher durch die Verordnung geschiitzt, da
nach der Verordnung ,Epoisses de Bour-
gogne” geschiitzt werde und eine Einschrin-
kung in einer Fufinote fehle.

28. Der Gerichtshof lehnte dieses Vorbringen
ab. Er erklirte, wenn es in der Verordnung
von 1996 fiir erforderlich gehalten worden
sei, in einer Reihe von Fillen durch Fufinoten
klarzustellen, daff der Schutz eines Teils der
betreffenden Bezeichnung nicht beantragt sei,
so sei daraus zu schlieffen, dafl die Betrof-
fenen fiir diesen Teil der Bezeichnung keine
Rechte aus der Verordnung von 1992 ableiten
kénnten. Im iibrigen lasse sich der Verord-
nung von 1996 nicht entnehmen, ob die Mit-
gliedstaaten beschlossen hitten, den Schutz

24 — Zitiert in Fufinote 16.
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nicht zu beantragen, sei es, weil es sich um
einen zum Gattungsbegriff gewordenen Teil
handele, weil der fragliche Teil auf nationaler
Ebene nicht geschiitzt gewesen sei, als der
Antrag auf Eintragung nach der Verordnung
von 1992 gestellt worden sei, oder aus anderen
Griinden %,

29. Die Beklagten tragen vor, aus dem Fall
Chiciak und Fol ergebe sich erstens, dafl
n-zola“ nicht als eine Anspielung auf ,,Gor-
gonzola® angeschen werden kdnne, weil Brie
nicht als Anspielung auf Brie de Meaux oder
Camembert nicht als Anspielung auf Camem-
bert de Normandie anzusehen sei, und zwei-
tens, dafl ,-zola® als Teil von ,Gorgonzola®
nicht nach der Verordnung geschiitzt werden
kénne.

30. Schliefflich verweisen die Beklagten auf
den Zweck des durch die Verordnung
gewihrten Schutzes und auf den Verhiltnis-
mifigkeitsgrundsatz. Der Zweck sei zu ver-
hindern, daf Ursprungsbezeichnungen zu
Gattungsbezeichnungen absinken; die Ver-
wendung der Marke ,,Cambozola“ kénne nie-
mals dazu fiihren, dafl ,,Gorgonzola® zu einer
Gattungsbezeichnung werde.

25 — Randnr. 36 des Urteils.
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31. Die Beklagten riumen ein, dafl eine
bestimmte, vom Kliger zitierte Werbung eine
Anspiclung set. Diese Werbung lautete: ... ist
aus bester Familie: Vom edlen Camembert
hat er die cremig zarte Konsistenz, vom tem-
peramentvollen Gorgonzola den pikanten
Geschmack.” Die Beklagten bemerken dazu
jedoch, dafl es sich dabei um eine 1985 ver-
wendete einmalige Werbung gehandelt habe,
die in der Folge nicht mehr verwendet worden
sei. Der Gerichtshof sei nicht ersucht worden,
die Auswirkungen dieser Werbung, sondern
allein die Rechtmifligkeit der Bezeichnung
»Cambozola® zu untersuchen (wenn dem
auch hinzuzufiigen ist, dafl die vorgelegten
Fragen sich auch auf die Verpackung und die
Vermarktung beziehen).

32. Der Kliger, die Regierungen, die Erkli-
rungen abgegeben haben, und die Kommis-
sion sind alle mehr oder weniger gegenteiliger
Ansicht. Der Kliger und die italienische Regie-
rung halten ,,Cambozola® fiir eine Anspie-
lung auf ,Gorgonzola® im Sinne von
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b. Die
osterreichische Regierung meint, entweder sei
die Endung ,-zola® eine Anspielung oder
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabec sei erfiillt,
der eingetragene Bezeichnungen gegen ,alle
sonstigen falschen oder irrefithrenden
Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung,
Natur oder wesentliche Eigenschaften der
Erzeugnisse beziehen®, schiitze. Die franzo-
sische Regierung hilt den Begriff ,Cambo-
zola® fiir eine offensichtliche Nachahmung
der Bezeichnung ,,Gorgonzola® im Sinne des
Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe b. Die grie-
chische Regierung ist der Ansicht, dafl die
Verwendung der Bezeichnung ,,Cambozola®
zumindest nahelege, daf es sich um einen
Kise der gleichen Art wie Gorgonzola han-
dele, und dadurch das Anschen von Gorgon-
zola unter Verstoff gegen Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe a offensichtlich ausnutze, was den
Verbraucher im Widerspruch zu Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe d insbesondere iiber den
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wahren Ursprung des Erzeugnisses irrefithren
koénne. Die Kommission hilt die Verwendung
der Bezeichnung ,,Cambozola® zumindest fiir
eine Anspielung, méglicherweise sogar fiir
eine Nachahmung im Sinne von Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe b (ohne dies jedoch niher
zu untersuchen).

33, Ich stimme den Ausfithrungen der Kom-
mission insofern zu, als die ,Anspielung®
nach dem Wortlaut der Vorschrift (,jede
widerrechtliche Aneignung, Nachahmung
oder Anspielung®) und den Ziclen der Ver-
ordnung (zu denen, wie gesagt, auch der
Verbraucherschutz gehért) ein objektives Tat-
bestandsmerkmal ist. Deshalb braucht nicht
nachgewiesen zu werden, dafl der Marken-
inhaber absichtlich auf die geschiitzte Marke
angespielt hat. Auch die Systematik der Vor-
schrift spricht dafiir, dafl bei einer ,Anspie-
lung“ die tatbestandlichen Voraussetzungen
geringer sind als bei einer ,Nachahmung*
oder einer ,,widerrechtlichen Aneignung®.

34. Meines Erachtens setzt der Tatbestand
der ,Anspielung® im Sinne des Artikels 13
Absatz 1 Buchstabe b voraus, dafl bei Waren
auf einem dhnlichen Marktsektor eine weit-
gehende phonetische Ahnlichkeit besteht.
Zwischen ,,Cambozola“ und ,Gorgonzola®
besteht eine grofle phonetische Ahnlichkeit:
Die beiden letzten Silben sind identisch, die
Anzahl der Silben ist dieselbe, und die Beto-
nung bei der Aussprache der beiden Worter
ist sehr ihnlich. Da beide Namen zur Bezeich-
nung eines kremigen Blauschimmelkises ver-
wendet werden (womit die zwischen den
beiden Kisesorten bestehenden Unterschiede,

die fiir Kenner offensichtlich sind, nicht her-
untergespielt werden sollen), halte ich ,,Cam-
bozola“ im allgemeinen Sprachgebrauch ein-
deutig fiir eine Anspielung auf ,,Gorgonzola®
gemifl Artikel 13 Absatz1 Buchstabe b.
Bemerkenswert ist, wie die Kommission aus-
fiihrt, dafl die Ubereinstimmung der beiden
jeweiligen Endsilben allein nicht ausreicht; ich
glaube kaum, dafl man ernsthaft behaupten
kénnte, das Speised| ,,Mazola® sei eine Anspie-
lung auf ,Gorgonzola®, da eine weiterge-
hende phonetische Ahnlichkeit nicht besteht

und es sich um verschiedene Produktarten

handelt.

35. Zur Frage der Absicht méchte ich sagen,
dafl die ,Anspielung® zwar, wie gesagt, ein
objektives Tatbestandsmerkmal ist, was aber
nicht bedeutet, dafl der Absicht zwangslaufig
keine Bedeutung zukommt. Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe b wire zwar selbst bei
einem zufillig, ohne die Absicht einer Anspie-
lung gewihlten Namen anwendbar, sofern
dieser tatsichlich auf einen eingetragenen
Namen anspielte, trotzdem kann die Absicht
des Markeninhabers bei der Wahl dieser Marke
eine Rolle spielen. Im vorliegenden Fall spricht
z. B. aus guten Griinden vieles dafiir, daf} die
Bezeichnung ,Cambozola“ nicht deshalb
gewihlt wurde, weil ,,-zola® eine in Italien
gewohnliche Endung eines Ortsnamens ist
(dies wire unwahrscheinlich, da es sich um
einen deutschen Kise handelt, der nicht vor-
gibt, ein italienischer Kise zu sein), sondern
weil sie die gedankliche Verbindung zu einem
bekannten Kise shnlicher Art weckt. Dieser
Umstand bestitigt das Vorliegen einer Anspie-
lung. Auflerdem stellt die vorgenannte Wer-
bung — selbst wenn es sich nur um eine ein-
malige Werbung handelte — einen deutlichen
Beleg fiir diese aus der Namensableitung gezo-
gene Schlufffolgerung dar.
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36. Ich kann dem Vorbringen der Beklagten
nicht zustimmen, dafl die Endung ,,-zola“, da
sie bei italienischen Ortsnamen gewdhnlich
sei, an und fiir sich schon keine Anspielung
in dem Zusammenhang, in dem sie verwendet
werde, sein kénne: Der Umstand nimlich,
dafl die Endung in einigen Teilen Italiens
gewohnlich sein mag, kann nicht ausschlieflen,
dafl sie andernorts, wo auf ,-zola“ endende
Ortsnamen selten sind, eine Anspielung ist.

37. Im Gegensatz zu den Beklagten bin ich
nicht der Auffassung, dafl das Urteil des
Gerichtshofes im Fall SABEL 2 fiir die Aus-
legung des Begriffes der Anspielung im Sinne
der Verordnung erheblich ist. Der Gerichtshof
war in jenem Fall ersucht worden, iiber den
Anwendungsbereich des Begriffes ,Gefahr
von Verwechslungen” in Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b der Markenrichtlinie zu ent-
scheiden, der bestimmt, daf} eine Marke von
der Eintragung ausgeschlossen ist oder im
Falle der Eintragung der Ungiiltigkeitserkli-
rung unterliegt, ,wenn wegen ihrer Identitit
oder Ahnlichkeit mit der ilteren Marke und
der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die
beiden Marken erfaflten Waren oder Dienst-
leistungen fiir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, die die Gefahr ein-
schliefit, daf} die Marke mit der dlteren Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird“. Der
Gerichtshof stellte fest, dafl ,,die rein assozia-
tive gedankliche Verbindung, die der Verkehr
iiber die Ubereinstimmung des Sinngehalts
zweier Marken zwischen diesen herstellen

konnte, fiir sich genommen keine ,Gefahr von .

Verwechslungen ..., die die Gefahr einschliel¢,
dafl die Marke mit der ilteren Marke ge-
danklich in Verbindung gebracht wird’, im
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b
der Richtlinie begriindet“. Er kam daher zu

26 — Zitert in Fuflnote 21.
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dem Ergebnis, daff in dem Zusammenhang, in
dem er um eine Entscheidung ersucht worden
war, keine Verwechslungsgefahr bestehe. Der
vorliegende Fall betrifft jedoch einen ganz
anderen Sachverhalt, nimlich die Auslegung
des Begriffes ,Anspiclung® im Sinne der
Verordnung.

38. Die Beklagten diirften nach meiner Mei-
nung auch aus dem Urteil des Gerichtshofes
im Fall Chiciak und Fol kaum viel herleiten
kénnen. Der Gerichtshof hatte in diesem Fall
festgestellt, dafl bei einer ,zusammengesetz-
ten® Ursprungsbezeichnung der Umstand,
daf} es zu ihr keinen Hinweis in Form einer
Fuflnote im Anhang der Verordnung
Nr. 1107/96 gebe, nicht zwangsliufig bedeute,
dafl alle ihre Bestandteile geschiitzt seien. Es
ist nicht ersichtlich, wie diese eng gefafite
Entscheidung bedeuten kénnte, daff ,,Cam-
bozola“ keine Anspielung auf ,,Gorgonzola®
im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 Buchsta-
be b der Verordnung sein kénnte.

39. Da Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b aus-
driicklich selbst dann bei einer Anspielung
gilt, ,wenn der wahre Ursprung des Erzeug-
nisses angegeben ist*, ist, wie die franzésische
und die griechische Regierung sowie die Kom-
mission ausgefiihrt haben, die Tatsache uner-
heblich, dafl auf der Cambozola-Verpackung
angegeben ist, daff es sich um einen deutschen
Weichkise handelt. Auf jeden Fall ist festzu-
halten, daf Cambozola gemiff der zweiten
Frage des nationalen Gerichts manchmal ohne
Originalverpackung verkauft wird.
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40. Sowohl der Kliger als auch die dsterrei-
chische Regierung tragen vor, dafl der
Gerichtshof Artikel 13 Absatz 2 beriicksich-
tigen sollte, wenn er Artikel 13 Absatz 1 Buch-
stabe b der Verordnung fiir anwendbar halte.

41. Artikel 13 Absatz 2 bestimmt:

»Die Mitgliedstaaten kénnen jedoch einzel-
staatliche Maflnahmen, die die Verwendung
der in Absatz 1 Buchstabe b) genannten Aus-
driicke zulassen, wihrend eines Zeitraums
von héchstens fiinf Jahren nach dem Zeit-
punket der Verdffentlichung dieser Verord-
nung beibehalten, sofern

— die Erzeugnisse mindestens fiinf Jahre lang
vor dem Zeitpunkt der Verdffentlichung
dieser Verordnung rechtmiflig unter
diesem Ausdruck in den Verkehr gebracht
worden sind;

— aus der Etikettierung der tatsichliche
Ursprung des Erzeugnisses deutlich her-
vorgeht.

Diese Ausnahme darf allerdings nicht dazu
fithren, dafl die Erzeugnisse unbeschrinkt im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats in den Ver-
kehr gebracht werden, in dem diese Aus-
driicke untersagt waren.”

42. Die Verordnung wurde am 24. Juli 1992
verdffentlicht.

43, Dem Wortlaut dieser Vorschrift ist zu
entnehmen, dafl mit den ,,in Absatz 1 Buch-
stabe b) genannten Ausdriicke[n]* die in
Absatz 1 Buchstabe b enthaltenen Ausdriicke
wwie Art', Typ®, ,Verfahren', ,Fasson’, ,Nach-
ahmung’ oder dergleichen® gemeint sind 7.

44. Nach Ansicht des Kligers konnen die
Mitgliedstaaten gemiff Artikel 13 Absatz 2
wihrend einer Ubergangszeit von fiinf Jahren
unter bestimmten Voraussetzungen die Ver-
wendung von Ausdriicken im Sinne des Arti-
kels 13 Absatz 1 Buchstabe b zulassen. Aus
Sinn und Zweck der Vorschrift, die als Aus-
nahmeregelung eng auszulegen sei, ergebe sich
jedoch eindeutig, dafl sie nur fiir Ursprungs-
bezeichnungen gelte, die vor der Eintragung
gemifl der Verordnung mnicht geschiitzt
gewesen seien.

45. Die &sterreichische Regierung ist der
Ansicht, daff nach Artikel 13 Absatz 2 fiir
einen Zeitraum, der nach der Befassung des
Gerichtshofes mit dieser Sache ende, die
Weiterverwendung geschiitzter Ursprungs-
bezeichnungen unter Angabe des Warenur-
sprungs unter zwei Voraussetzungen erlaubt
sei, die beide in diesem Fall erfiillc seien.

27 — Zum Wortlaut des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe b siche
oben, Nr. 18,
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46. Dieses Vorbringen geht meines Erachtens
fehl. Artikel 13 Absatz 2 erlaubt fiir eine Uber-
" gangszeit (und nur von 1992, nicht von der
Eintragung an) die Verwendung bestimmter
Ausdriicke, wie ,Art“, ,Verfahren®, , Fasson“
oder ,Nachahmung“ (z. B. ,nach Gorgon-
zola-Art*), die andernfalls nach Artikel 13
Absatz 1 Buchstabe b verboten wire. Das ist
eine andere Frage als die, mit der der
Gerichtshof in diesem Fall befaflt ist, nimlich
was den Tatbestand einer Anspielung auf einen
Namen erfiillt, und nach meiner Meinung fiir
den vorliegenden Fall irrelevant ist.

47. Ich komme daher zu dem Ergebnis, daf§
»Gorgonzola® gemifl Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung gegen eine
Anspielung durch Cambozola geschiitzt ist.
Nach Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung 28
darf jedoch eine Marke, auf die einer der in
Artikel 13 aufgefithrten Tatbestinde zutrifft,
weiter verwendet werden, wenn ste vor dem
Zeitpunkt des Antrags auf Eintragung der
Ursprungsbezeichnung oder der geographi-
schen Angabe in gutem Glauben eingetragen
worden ist, sofern sie nicht einem der in
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben ¢ und g und
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Marken-
richtlinie genannten Griinde fiir die Ungiil-
tigkeit oder den Verfall unterliegt. Die Marke
»Cambozola® wurde im April 1983 einge-
tragen, also ohne Frage vor dem Zeitpunkt
des Antrags auf Eintragung von ,Gorgon-
zola“ gemifl der Verordnung. Artikel 14
Absatz 2 konnte daher anwendbar sein, und
ich werde mich nun den beiden Fragen
zuwenden, die sich aufgrund dieser Vorschrift
stellen kénnen: den Fragen des guten Glau-
bens und der Griinde fiir eine Ungiiltigkeit
oder einen Verfall der Marke.

28 — Siehe oben, Nr. 19.
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Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung: ,guter
Glaube*®

48. Osterreich war zum Zeitpunkt der Ein-
tragung von ,,Cambozola® in Osterreich an
das Abkommen von Stresa iiber die Anwen-
dung der Ursprungsbezeichnungen und
Benennungen fiir Kise gebunden. Die Ver-
wendung der Bezeichnung ,,Gorgonzola® fiel
seit dem 1.Juni 1954 unter dieses Abkom-
men 2%, Der Oberste Gerichtshof hat festge-
stellt, dafl Artikel 3 des Abkommens von
Stresa eine Anspielung wie im Fall ,Oster-
zola“ verbiete 30. Der Kliger fiihrt dieses Urteil
fiir sein Argument an, dafl die Eintragung
von ,Cambozola® nicht gutgliubig erfolgt
sei, da sie rechtswidrig gewesen sei und daher
niemals gutgliubig habe erfolgen kénnen.

49. Auch die italienische Regierung vertritt
die Auffassung, dafl die Eintragung von ,,Cam-
bozola® nicht in gutem Glauben erfolgt sei:
»Gorgonzola“ set schon vor der Eintragung
von ,Cambozola® durch internationale
Abkommen geschiitzt gewesen, bei denen
Osterreich Vertragspartei sei oder gewesen
sel.

29 — Siche Protokoll II zum Ab}
30 — Siche oben, Fufinote 3.
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50. Die Kommission trigt vor, die Frage, ob
die Eintragung der Marke in gutem Glauben
erfolgt sei, hinge davon ab, ob der Marken-
inhaber zum Zeitpunkt der Eintragung bei
Zugrundelegung der verkehrsiiblichen Sorg-
falt habe annehmen diirfen, dafl die Benut-
zung der Marke mit dem seinerzeit geltenden
nationalen Recht (einschlieflich etwaiger ein-
schligiger internationaler Vorschriften) ver-
einbar sei.

51. Durch Artikel 14 Absatz 2 soll ermég-
licht werden, dafl eine iltere Marke neben
einer spiter eingetragenen kollidierenden Ur-
sprungsbezeichnung weiter verwendet wird,
sofern die Marke in gutem Glauben einge-
tragen wurde. Die Vorschrift strebt einen Aus-
gleich der kollidierenden Interessen des Mar-
keninhabers und der zur Verwendung der
Ursprungsbezeichnung Berechtigten an. Bei
einer unangemessenen belastenden Auslegung
des Begriffes der Gutgliubigkeit bestiinde die
Gefahr einer Beeintrichtigung der bekannten
Marke und des Vertrauensschutzes ihres Inha-
bers, der seit der Eintragung der Marke mogli-
cherweise viel Miihe und Kosten fiir die Ver-
marktung seiner Produkte aufgewendet hat.
Demgegeniiber wiirde eine Auslegung, bei
der an den Markeninhaber zu niedrige Anfor-
derungen gestellt wiirden, den Benutzern einer
geschiitzten Ursprungsbezeichnung schaden,
die den Schutz, auf den sie andernfalls einen
Anspruch hitten, untergraben sihen. Ich halte
das von der Kommission vorgeschlagene Kri-
terium fiir die Gutgliubigkeit fiir richtig, nim-
lich, ob der Markeninhaber zum Zeitpunkt
der Eintragung bei Zugrundelegung der ver-
kehrsiiblichen Sorgfalt annehmen durfte, dafl
die Verwendung der Marke mit dem seiner-
zeit geltenden nationalen Recht (einschlieff-

lich etwaiger einschligiger internationaler Vor-
schriften) vereinbar war.

52, Die Beurteilung, ob die urspriingliche
Eintragung in gutem Glauben erfolgte, ist,
wie die Kommission sowie die franzésische,
die griechische und die italienische Regierung
ausgefilhrt haben, Sache des nationalen
Gerichts.

Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung — Die
Markenrichtlinie

53. Selbst wenn ,Cambozola® in gutem
Glauben eingetragen wurde, wird er nicht
durch Artikel 14 Absatz 2 geschiitzt, sofern
er einem der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben
cund g und Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b
der Markenrichtlinie genannten Griinde fiir
die Ungiiltigkeit oder den Verfall unterliegt.
»Cambozola“ fillt also nicht unter den Schutz
des Artikels 14 Absatz 2, wenn er ,geeignet
[ist], das Publikum zum Beispiel iber die Art,
die Beschaffenheit oder die geographische
Herkunft der Ware ... zu tiuschen® (Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe g), oder wenn er ,infolge
[seiner] Benutzung durch den Inhaber oder
mit seiner Zustimmung ... geeignet ist, das
Publikum insbesondere iiber die Art, die
Beschaffenheit oder die geographische Her-
kunft“ der Ware irrezufithren (Artikel 12
Absatz 2 Buchstabe b). Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe c spielt in diesem Fall keine Rolle.
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54. Ich stimme mit der Kommission darin
iiberein, dafl die Artikel 3 Absatz 1 Buchsta-
be g und 12 Absatz 2 Buchstabe b nicht zu
weit ausgelegt werden diirfen.

55. Ob Artikel 3 Absatz1 Buchstabe g
anwendbar ist, ist zweifelhaft. Nach meinem
Dafiirhalten gilt diese Vorschrift nur fiir
Marken, die hinreichend spezifisch sind, um
einen Verbraucher z. B. iiber die tatsichliche
Art, Beschaffenheit oder geographische Her-
kunft der Waren irrezufithren. Das ist hier
nicht der Fall, denn ,Cambozola® verweist
weder auf einen tatsichlichen Ortsnamen,
noch werden irgendwelche spezifischen Aus-
sagen iiber die Art, die Beschaffenheit oder
irgendwelche sonstigen Merkmale gemacht:
Die Anspiclung auf den Namen ,,Gorgon-
zola” legt nur nahe, daf es sich ebenfalls um
einen kremigen Blauschimmelkise handelt.
Das reicht meiner Ansicht nach fiir eine Irre-
fithrung in einem bestimmten Punkt nicht

aus.

56. Vorsicht ist auch bei der Frage ange-
bracht, ob Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b
anwendbar ist. Diese Vorschrift ist nur dann
anwendbar, wenn die Marke geeignet ist,
infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber
oder mit seiner Zustimmung irrezufiihren:
Die blofie Benutzung der Marke allein reicht
also nicht aus. In den Unterlagen, die dem
Gerichtshof vorliegen, weist nichts darauf hin,

I-1318

daR die Marke ,,Cambozola“ vom Marken-
inhaber selbst oder mit seiner Zustimmung
vorschriftswidrig benutzt wiirde; eine Aus-
nahme mag dabei die 1985 fiir kurze Zeit ver-
wendete Werbung sein, die zeitlich vor dem
Schutz lag und auf die sich die vom natio-
nalen Gericht gestellte Frage nicht bezieht.

57. Es ist Sache des nationalen Gerichts, die
erforderliche  Sachverhaltsaufklirung zu
betreiben, um festzustellen, ob die Verwen-
dung der Marke ,,Cambozola* durch den
Inhaber oder mit seiner Zustimmung geeignet
ist, das Publikum insbesondere tiber die Art,
die Beschaffenheit oder die geographische
Herkunft des Kises irrezufithren. Bei der
Priifung, ob die Marke geeignet ist, das
Publikum irrezufithren, sollte das nationale
Gericht auf die mutmaflliche Erwartung eines
durchschnittlich informierten, aufmerksamen
und verstindigen Durchschnittsverbrauchers
abstellen 31. Zu beriicksichtigen ist, daf}, wie
es bei Marken der Fall ist, die Integration der
nationalen Mirkte durch nicht gerechfertigte
Einschrinkungen des freien Warenverkehrs in
Form eines unangemessen hohen Schutzni-
veaus bei geographischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen behindert wiirde 32,

31 — Siehe Urteil vom 16 Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96
(Gut Springenheide und Tusky, Slg. 1998, 1-4657, Randnrn.
30f). Siche auch Rechtssache C-362/88 (GB-INNO-BM,
Slg. 1990, 1-667), Rechtssache C-238/89 (Pall, Slg. 1990,
1-4827), Rechtssache C-126/91 (Yves Rocher, Slg. 1993,
1-2361), Rechtssache C-315/92 (Verband Sozialer Wettbewerb
cgen Clinique Laboratories und Estée Lauder, Slg. 1994,
f-m), Rechtssache C-456/93 (Langguth, Slg. 1995, 1-1737)
sowie Rechtssache C-470/93 (Mars, Slg. 1995, 1-1923).
Vgl. auch Schluflantrige des Generalanwalts Fennelly
vom 29, September 1998 in der Rechtssache C-303/97,
Verbraucherschutzverein gegen Sekikellerei G. C. Kessler (Slg.
1998, 1-513, I-515, inshesondere Nm. 29 f£.).
Siehe meine Schluflantrige im Fall SABEL, Nrm. 50{., zitiert
in Fufinote 21. Vgl. auch meine Schluflantrige vom 29, Okto-
ber 1998 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik
Meyer gegen Klijsen Handel, Randnr. 20) und den Schluflan-
trag von Gmcrafznwa]t Fennelly im Fall Verbraucherschutz-
verein (zitiert in Fulnote 31, Nr. 30).

32 —
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Ergebnis

58. Demnach sollten die vom Handelsgericht Wien vorgelegten Fragen meines
Erachtens wie folgt beantwortet werden:

1. Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli
1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ist dahin auszulegen, dafl eine
gemifl dieser Verordnung eingetragene Ursprungsbezeichnung gegen einen
anderen Namen zu schiitzen ist, wenn dieser Name eine Anspielung auf die
Ursprungsbezeichnung im Sinne von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung ist; dies ist der Fall, wenn 1)zwischen dem Namen und
der Ursprungsbezeichnung eine weitgehende phonetische Ahnlichkeit
besteht und ii) der Name und die Ursprungsbezeichnung auf einem sehr
dhnlichen Marktsektor benutzt werden; das trifft auf die eingetragene
Ursprungsbezeichnung ,Gorgonzola® und den fiir einen anderen
Blauschimmelkise verwendeten Namen ,,Cambozola“ zu.

2. Indiesem Zusammenhang macht es keinen Unterschied, ob das zweite Erzeugnis
mit einem Vermerk versehen ist, dal es nicht in dem Mitgliedstaat hergestellt
worden ist, in dem das durch die Ursprungsbezeichnung geschiitzte Erzeugnis
hergestellt wird.

3. Wurde der Name jedoch wie im vorliegenden Fall vor dem Zeitpunkt des
Antrags auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung als Marke eingetragen, ist
seine weitere Verwendung gemifl Artikel 14 Absatz2 der Verordnung
zuzulassen,

a) wenn er in gutem Glauben eingetragen wurde, was dann der Fall ist, wenn
der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Eintragung bei Zugrundelegung der
verkehrsiiblichen Sorgfalt annehmen durfte, daf} die Verwendung der Marke
mit dem seinerzeit geltenden nationalen Recht (einschliefllich etwaiger
einschligiger internationaler Vorschriften) vereinbar ist, und
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wenn keiner der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben ¢ und g und Artikel 12
Absatz 2 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iiber die Marken genannten Griinde fiir die Ungiiltigkeit
oder den Verfall der Marke vorliegt. Derartige Griinde liegen insbesondere
dann vor, wenn die Marke hinreichend spezifisch ist, um einen Verbraucher
z.B. iber die tatsichliche Art, Beschaffenheit oder geographische
Herkunft der Waren irrezufiihren, oder wenn sie geeignet ist, das
Publikum nicht allein durch die Ahnlichkeit der Marke, sofern infolge ihrer
Verwendung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung insbesondere
iiber die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft
irrezufiihren. Bei der Priifung, ob eine Irrefiihrung der Verbraucher oder des
Publikums vorliegt, sollte das nationale Gericht auf die mutmaflliche Erwar-
tung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstindigen
Durchschnittsverbrauchers abstellen.



