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FORSLAG TIL AFG@RELSE FRA GENERALADVOKAT
F. G. JACOBS

fremsat den 17. december 1998 °

1. Er det foreneligt med fzllesskabsretten,
sifremt en national domstol forbyder mar-
kedsfering af en ost under betegnelsen
»Cambozola«, som er importeret fra en
anden medlemsstat, hvor den lovligt er blevet
bragt i omstning under dette navn, med den
begrundelse, at anvendelsen af betegnelsen
udger en kraenkelse af oprindelsesbeteg-
nelsen »Gorgonzola«, som er registreret i
henhold tl Raidets forordning (EQF)
nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af
geografiske betegnelser og oprindelsesbeteg-
nelser for landbrugsprodukter og levneds-
midler ! og beskyttet i medfar af forskellige
internationale aftaler? Dette er i1 det vasent-
lige det spergsmil, som er blevet forelagt
Domstolen af Handelsgericht Wien.

Faktiske omstzndigheder og retsforhand-
linger

2. Sagsegeren i hovedsagen er en sammen-
slutning af producenter af Gorgonzola-ost.
Gorgonzola er en bled bliskimmelost, hvis
navn er afledt af den tidligere landsby (nu en
forstad tl Milano) i provinsen Milano, Ita-
lien. Sammenslutningen har bl.a. til formal at
fremme produktion og handel med

* Originalsprog: engelsk.
1 — EFT L208,s.1.
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Gorgonzola-ost, at beskytte anvendelsen af
betegnelsen »Gorgonzola« eller en lignende,
ancrkendt betegnelse, at overvige anven-
delsen af sammenslutningens varemarker og
at stkre anvendelse af bestemmelserne om
beskyttelse af oprindelsesbetegnelser for
visse typer ost. Sammenslutningens med-
lemmer anvender ud over den beskyttede
oprindelsesbetegnelse »Gorgonzola« ogsi
szrskilte firmabetegnelser til identifikation af
deres osteproduktion, og som regel indgir
»-zola« som led i varemerkerne.

3. Sagsegte 1 er en osteproducent med hjem-
sted 1 nzrheden af Kempten, Tyskland, der
producerer en blad ost, ligeledes med bla-
skimmel, som betegnes Cambozola. Sagsegte
1 har markedsfert Cambozola i Tyskland
siden efteriret 1977 og i Dstrig siden marts
1983; Cambozola szlges ligeledes i nasten
alle andre medlemsstater. Sagsagte 1 er med
beskyttelsesvirkning fra den 7. april 1983
indehaver af det strigske varemerke »Cam-
bozola«, der er registreret for mzlk og meje-
riprodukter, szrlig ost.

4. Sagsegte 2 driver engroshandel med for-
skellige former for levnedsmidler, herunder
ogsd ost. I Dstrig afsaxttes storstedelen af de
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af sagsogte 1 fremstillede bliskimmeloste
med betegnelsen »Cambozola« af sagsegte 2

til detailhandlen.

5. I maj 1994 indgav sagsegeren stzvning til
Handelsgericht Wien med pdstand om, at de
sagsogte tilpligtes at undlade at szlge en bla-
skimmelost under betegnelsen »Cambozola«
og at anerkende, at varemarket »Cambo-
zola« udslettes. Sagsegeren fremsatte endvi-
dere begzring om, at der som en forelabig
forholdsregel nedlegges forbud mod, at de
sagsegte, si lenge sagen verserer, markeds-
forer bliskimmelost under betegnelsen
»Cambozola«.

6. Sagsegeren stottede sin pistand pi natio-
nale retsforskrifter og international ret.

7. Den piberibte nationale lov var den
estrigske lov om illoyal konkurrence (Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb). Ifslge
lovens § 1 er enhver illoyal handelspraksis
en begrensning af konkurrencen. Det
bestemmes 1 § 2, at vildledning, specielt med

hensyn til kvalitet, oprindelse og fremstil-
lingsmetode for varer eller tjencsteydelser, er
en begrznsning af konkurrencen. § 9 inde-
holder et forbud mod misbrug af vare-
marker.

8. Den konvention, der paberibtes, var den
internationale konvention om brug af oprin-
delsesbetegnelser og benzvnelser for ost, der
er undertegnet 1 Stresa den 1. juni 1951.
Konventionen omfattede brugen af beteg-
nelsen »Gorgonzola« fra den 1. juni 1954 2.
Konventionens artikel 1 forbyder »enhver
angivelse, der udger en falsk oplysning med
hensyn til ostenes oprindelse, art, kendetegn
eller sxrlige egenskaber ..«. Artikel 3
beskytter de sxrlige betegnelser »uanset om
de anvendes alene eller ledsaget af et kvalifi-
cerende eller endog korrigerende udtryk,
som f.eks. ’type’, ’art’, ’efterligning’, eller
andet udtryk«.

9. Handelsgericht afsagde den 24. juni 1994
kendelse om forelebige forholdsregler 1
medfer af Stresa-konventionen. Efter appel
til Oberlandesgericht, Wien, blev afgerelsen
stadfeestet den 22. september 1994. Det
fremgdr, at disse to retsinstanser var af den
opfattelse, at Stresa-konventionen ikke alene
beskyttede oprindelsesbetegnelsen »Gorgon-
zola«, men ullige forbed anvendelsen af lig-

2 — L. tillegsprotokol 11 til konventionen,
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nende navne, der ville kunne vare vildle-
dende, f.eks. »Cambozola«. Afgerelsen var
ibenbart inspireret af en dom afsagt af Ober-
ster Gerichtshof, som 1 maj 1993 havde afsagt
dom i en sag, der ligeledes var anlagt af Con-
sorzio per la tutela del formaggio Gorgon-
zola, om, at Stresa-konventionens artikel 3
forbed et suggestivt navn, som i det pigal-
dende tilfzlde, »Osterzola« 3,

10. Da kendelsen om forelebige forholds-
regler blev stadfzstet under appellen, blev
hovedsagen genoptaget ved Handelsgericht.
Stresa-konventionen opherte dog med at
have virkning for Ostrig den 9.
februar 1996 4. Beskyttelsen i Ostrig af
oprindclsesbetegnelsen »Gorgonzola« var
herefter pa det internationale plan undergivet
overenskomsten mellem @strig og Italien om
geografiske oprindelsesbetegnelser og beteg-
nclser for bestemte produkter, undertegnet 1
Rom den 1. februar 1952, og tillegsproto-
kollen til denne overenskomst, undertegnet i
Wien den 17. december 1969.

11. T henhold til den @strigsk-italienske
overenskomst skal de kontraherende parter
trzffe alle nedvendige foranstaltninger til
effektivt at beskytte geografiske oprindelses-
betegnelser og benzvnelser for bestemte pro-
dukter mod illoyal konkurrences. Enhver

3 — Dom af 18.5.1993 i sagen Consorzio per la tutcla del for-
maggio Gorgonzola mod Landgenosscnschaft Ennstal og
Agrarverweriungsverband.

4 — Bundesgesetzblatt nr. 269 af 19.4.1995, s. 3729.
5 — Artikel 1, stk. 1.
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handling 1 konkurrenceforhold, som er 1 strid
med redelig skik pd nzrings- eller handels-
omridet, udger illoyal konkurrence®.
Beskyttelsen 1 henhold til overenskomsten
galder udtrykkeligt ogsi i tilfzlde, hvor pro-
duktets faktiske oprindelse er angivet, eller
hvor betegnelsen er ledsaget af modifika-
tioner som »art«, »made«, »type« eller lig-
nende 7. Den oprindelige overenskomst fandt
anvendelse pi et begranset antal produkter,
herunder bla. fedevarer, alkoholholdige
drikkevarer og kedkonserves, men ikke ost 3.
Med tillegsprotokollen blev listen over
beskyttede produkter udvidet betydeligt til
bl.a. at omfatte adskillige oste 9. Med hensyn
til bestemte ostebetegnelser, herunder »Gor-
gonzola«, var det 1 tillzgsprotokollen imid-
lertid udtrykkeligt bestemt, at den kun skulle
trede 1 kraft, sifremt Stresa-konventionen
udleb eller blev zndret. Den sstrigsk-
italienske overenskomst tridte derfor i kraft
den 10. februar 1996 for Gorgonzola’s ved-
kommende.

12. De sagsegte har for Handelsgericht
anfert, at kendelsen om forelgbige forholds-
regler og det endelige forbud, som sagse-
geren havde nedlagt pistand om, var i strid
med fxllesskabsretten. De anferte, at osten
lovligt var bragt 1 omstning 1 oprindelses-
staten (Tyskland) under navnet »Cambo-
zola« og importeret til Dstrig, og at for-

6 — Artikel 1, stk. 2.
7 — Artikel 2, stk. 2.
8 — Bilag 1 og II.
9 — Bilag 1 og 11
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buddet var en handelsbegrensning, der var i
strid med EF-traktatens artikel 30, og ikke
var berettiget i medfer af traktatens
artikel 36.

13. For at fi oplyst, om kendelserne var i
strid med artikel 30 eller berettiget 1 henhold
til artikel 36, har Handelsgericht forelagt
Domstolen folgende prajudicielle spergsmil:

»1) Er det pi fzllesskabsrettens nuvzrende
udviklingstrin foreneligt med princip-
perne om frie varebevzgelser (EF-
traktatens artikel 30 og 36), at en ost,
som siden 1977 lovligt er blevet frem-
stillet og betegnet med varemzrket
’Cambozola’, og som er blevet bragt 1
omseztning i en anden medlemsstat
siden 1983, ikke ma bringes 1 omsztning
i den sidstnzvnte medlemsstat under
betegnelsen *Cambozola’ i henhold til
en national foranstaltning, der er truffet
under pdberibelsc af en international
overenskomst til beskyttelse af geogra-
fiske oprindelsesbetegnelser og beteg-
nelser for bestemte produkter (hvorefter
betegnelsen 'Gorgonzola’ er beskyttet)
og under piberibelse af et nationalt

forbud mod vildledning?

2) Har det betydning for besvarelsen af
spergsmilet, om den med varemarket
’Cambozola’ betegnede ostesort pi

emballagen er forsynet med en klart
synlig henvisning til produktionslandet
(’Deutscher Weichkise’), nir osten som
regel ikke udstilles og slges til forbru-
gerne i form af hele oste, men i1 ud-
skirne stykker, til dels uden original
emballage?«

14. Der er indgivet skriftlige indleg af sagse-
geren, de sagsogte, den astrigske, den
franske, den graske og den italienske rege-
ring samt Kommissionen. Sagsegeren, de
sagsegte, den franske, den graske og den ita-
lienske regering samt Kommissionen var
reprasenteret under retsmedet.

Fzllesskabsretten

15. »Gorgonzola« blev registreret som en
beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til
Ridets forordning nr. 2081/92 (»forordnin-
gen«) i medfer af artikel 1 1 Kommissionens
forordning (EF) nr. 1107/96 1 den 12. juni
1996. Den nationale domstol henviser ikke til
nogen af disse forordninger.

10 — Kommissionens forordning (EF) nr 1107/96 af 1261996
om rcglstrcnng lf gcﬂgrﬂﬁ i 1 Opl’
tegnelser efter proceduren i aruch 17 i Radcts forordmnb
(EQF) nr. 2081/92, EFT L 148, 5. 1.
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16. Efter min opfattelse er det imidlertid, i
betragtning af at der 1 de for Domstolen
forelagte sporgsmal henvises til »fallesskabs-
rettens nuvarende udviklingstrine, og at
forelzggelseskendelsen blev afsagt den 18.
juli 1996, rigtigt for Domstolen at besvare
sporgsmalene pi grundlag af forordningen,
sifremt denne retsakt kan lase tvisten for
den nationale domstol. Domstolen har
undertiden vist sig villig til ved besvarelsen af
Spargsmal at fortolke bestemmelscr, der ikkc
er nevnt udtrykkeligt af den nationale dom-
stol, idet den har bemarket, at det pihviler
Domstolen at fortolke alle de bestemmelser 1
fxllesskabsretten, som de nationale retter
skal anvende for at trffe afgerelse i de for
dem verserende tvister, ogsi selv om disse
bestemmelser ikke udtrykkeligt er omtalt i
de przjudicielle spargsmil, der forelzgges
Domstolen 11, Parterne, de regeringer, der
har afgivet indlzg, og Kommissionen har
endvidere alle afgivet deres indleg under den
foruds=tning, at forordningen finder anven-

delse.

17. Med forordningen seges der ectableret
fzllesskabsretlige rammebestemmelser ved-
rerende oprindelsesbetegnelser og geogra-
fiske betegnelser for bestemte landbrugspro-
dukter og levnedsmidler, for hvilke der er en
sammenhzng mellem produktets eller lev-
nedsmidlets kendetegn og dets geografiske
oprindelse 12. I forordningen er fastsat et

11 — Dom af 18.3.1993, sag C-280/91, Viessmann, Sml. 1, 5. 971,
remis 17; jf. tilligc dom af 2.2.1994, sag C-315/92, Ver-
Eand Sozialer Wettbewerb, den sikaldie »Clinique«-dom,

Sml. 1, 5. 317, pramis 7.

12 — Syvende og nicnde betragtning til forordningen.
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registreringssystem pi fzllesskabsplan  af
geografiske betegnelser og oprindelsesbeteg-
nelser, som vil give beskyttelse 1 alle med-
lemsstater. Forordningen har hjemmel i trak-
tatens  artikel 43 (landbrug);  af
betragtningerne fremgir det imidlertid klart,
at den tillige har ul form3l at beskytte for-
brugerne og sikre lige konkurrencevilkir 13.

18. Artikel 13, stk. 1, har felgende ordlyd:

»Registrerede betegnelser er beskyttet mod:

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel
brug af en registreret betegnelse for pro-
dukter, der ikke er omfattet af registre-
ringen, for si vidt disse produkter kan
sammenlignes med de produkter, der er
registreret under denne betegnelse, eller
for s3 vidt anvendelse af betegnelsen inde-
bzrer udnyttelse af den beskyttede beteg-
nelses omdemme

b) enhver uretmzssig brug, efterligning eller
antydning, selv hvis produktets virkelige
oprindelse er angivet, eller hvis den
beskyttede betegnelse er anvendt i over-

13 — Jf. f.cks. syvende betragtning.
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szttelse eller ledsaget af udiryk sisom
‘art’, 'type’, ‘mide’, ’som fremstillet ¢,
efterligning’ eller lignende

¢) enhver anden form for falsk eller vildle-
dende angivelse af produkternes her-
komst, oprindelse, art og hovedegen-
skaber pi pakningen eller emballagen, 1
reklamerne eller i dokumenterne for de
pigzldende produkter samt anvendelse af
emballager, der kan give et fejlagtigt ind-
tryk af oprindelsen

d) enhver anden form for praksis, som kan
vildlede offentligheden med hensyn ul
produktets virkelige oprindelse.«

19. Uanset denne beskyttelse kan et vare-
mearke 1 henhold til artikel 14, stk. 2, som
svarer til en af situationerne 1 artikel 13, og
som er registreret i god tro inden datoen for
indgivelse af ansegningen om registrering af
oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske
betegnelse, fortsat anvendes, sifremt der ikke

er grundlag for at erklere market ugyldigt
eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de
grunde, der er anfert i henholdsvis artikel 3,
stk. 1, litra c) og g), og artikel 12, stk. 2, litra
b), 1 varemarkedirektivet 14,

20. Et varemzrke kan erkleres ugyldigt 1
henhold til varemzrkedircktivet, sifremt det
»er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks.
med hensyn til varens eller tjenesteydelsens
art, beskaffenhed eller geografiske oprin-
delse« [artikel 3, stk. 1, litra g)} 5. Rettighe-
derne til et varemarke kan fortabes, nir det
»som felge af den brug, der af merkeindeha-
veren eller med dennes samtykke gores af
market for de varer eller tjenesteydelser, for
hvilke det er registreret, vil kunne vildlede
offentligheden, iszr med hensyn til varernes
... art, beskaffenhed eller geografiske oprin-
delse« [artikel 12, stk. 2, litra b)].

Realiteten

Forordningens artikel 13

21. Indledningsvis skal det underseges, om
»Gorgonzola« er beskyttet mod anvendelsen
af betegnelsen »Cambozola« som omhandlet

14 — Ridets forste dircktiv 89/104/EQF af 21.12.1988 om ind-
byrdes tilnzrmelse af medlemsstaternes lovgivning om
varecmarker, EFT 1989 L 40, s. 1.

15 — Aruikel 3, stk. 1, litra ¢}, er uden relevans for denne sag,
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i forordningens artikel 13, stk. 1. Argumen-
terne har navnlig koncentreret sig om
artikel 13, stk. 1, litra b), der som anfert
beskytter registrerede betegnelser mod
»enhver uretmassig brug, efterligning eller
antydning«.

22. Efter de sagsogtes opfattelse forseger
sagsegeren at opnd beskyttelse for endelsen
»zola«, som ikke er og ikke kan beskyttes 1
henhold til forordningen. For det forste er
denne endelse, hvoraf forskellige former ofte
anvendes 1 italienske stednavne, et alminde-
ligt udtryk, og som sidan kan det ikke nyde
godt af den beskyttelsesordning, der er ind-
fort ved forordningen !¢, Desuden er det i
henhold til principperne om retssikkerhed og
om beskyttelse af den berettigede forvent-
ning udelukket, at en ordde! beskyttes, nir
der aldrig er blevet ansegt om beskyttelse af
denne orddel, og den betegnelse, for hvilken
der soges om beskyttelse 1 henhold forord-
ningen, ikke er blevet offentliggjort i De
Europeiske Fellesskabers Tidende som

kravet i medfer af forordningens artikel 6.

23. De sagsegte anferer, at »Cambozola« i
hvert fald ikke er en antydning vedrerende
»Gorgonzola« som omhandlet i forordnin-
gens artikel 13.

16 — Jf. dom af 9.6.1998, forcnede sager C-129/97 og C-130/97,
Chiciak og Fol, Sml. I, s. 3315, przmis 37.
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24. De henviser til en tilsvarende sag, som
var anlagt af sagsegeren i den foreliggende
sag mod sagsegte 1 ved de tyske domstole;
denne sag blev afvist af Landgericht Frank-
furt am Main 17 og efter appel af Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main 18, Sagsegerens
appel til Bundesgerichtshof blev ligeledes
afvist 19

25. De sagsegte anforer, at begrebet antyd-
ning i forordningen ikke mi fortolkes videre
end absolut nedvendigt for at beskytte indu-
striel og kommerciel ejendomsret, da en vid
fortolkning vil vare 1 strid med princippet
om de frie varebevagelser. De sagsegte vil
hejst acceptere, at »Cambozola« kan give
associationer. En association er efter sag-
sogtes opfattelse det samme som den associa-
tion, der er navnt i varemarkedirektivets
artikel 4, stk.1, litra b)20, hvori det
bestemmes, at et varemzrke udelukkes fra
registrering eller, sifremt det er registreret,
kan erklezres ugyldigt under visse omsten-
digheder, sifremt der 1 offentlighedens
bevidsthed er risiko for forveksling, her-
under at der er forbindelse med et zldre
varemzrke. De sagsogte anferer, at der er
paralleller mellem beskyttelsen af vare-
mzarker og beskyttelsen af oprindelsesbeteg-
nelser, da det 1 begge tilfzlde drejer sig om

17 — Dom af 14.2.1996.
18 — Dom af 5.6.1997.
19 — Dom af 18.6.1998.
20 — Anfart i fodnote 14.
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beskyttelse af industriel og kommerciel ejen-
domsret som omhandlet i traktatens
artikel 36. I begge tilfzlde er det, som Dom-
stolen gentagne gange har understreget, den
opmarksomme og velunderrettede gennem-
Sﬂitsforbruger, der cr udgaﬂgspunkt. De Sag'
sagte gor derfor gzldende, at Domstolen i
denne sag ber folge samme fremgangsmaide

som 1 SABEL-dommen 2'.

26. I SABEL-sagen fastslog Domstolen, at
den association, der i offentlighedens
bevidsthed kan vere mellem to varemaerker i
kraft af, at de har samme meningsindhold,
ikke i sig selv er ulstrzkkelig til, at der er
risiko for forveksling 1 varemzrkedirektivets
artikel 4, stk. 1, litra b)’s forstand 22, De sag-
sogte anferer, at den association, der var til
behandling 1 SABEL-sagen (mellem to figur-
marker af springende rovdyr af kattesleg-
ten), var meget sterkere end den associative
forbindelse til »Gorgonzola«, der opstod ved
brugen af samme endelse i »Cambozola«, en
endelse, der er meget udbredt i Italien. De
sagsegte gor derfor gzldende, at anvendelsen
af denne endelse ikke 1 sig selv udger en
antydning som nzvnt i forordningen.

27. De sagspgte gor endvidere gzldende, at
det felger af fodnotesystemet til oversigten
over beskyttede geografiske betegnelser eller
beskyttede oprindelsesbetegnelser i bilaget til
forordning nr. 1107/96 23, at en del af en

21 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, 5. 6191,
22 — Przmis 26.
23 — Anfert i fodnote 10.

beskyttet betegnelse alene ikke er beskyttet
som sidan. I bilaget er anfert en liste over
beskyttede betegnelser, bla. pid ost, som
f.eks. oprindelsesbetegnelserne Brie de
Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino
Siciliano og Mozzarella di Bufala Campana.
Fodnoter til bilaget antyder imidlertid, at der
ikke er ansegt om beskyttelse af navnene
Brie, Camembert, Pecorino og Mozzarella.
De sagsogte henviser til en nyere dom afsagt
af Domstolen 1 de forenede sager Chiciak og
Fol ¢, som drejede sig om straffesager mod
Yvon Chiciak og Jean-Pierre Fol for deres
anvendelse af betegnelsen »Epoisses«. Ankla-
gemyndigheden havde gjort gzldende, at da
betegnelsen »Epoisses de Bourgogne« var
bcskyttet af fOrOrdningeﬂ udeﬂ nogct forbe'
hold i en fodnote med hensyn til »Epoisses«,
var »Epoisses«-delen i betegnelsen »Epoisses
de Bourgogne« som sidan beskyttet.

28. Domstolen afviste dette argument. Den
fastslog, at nir det 1 1996-forordningen blev
fundet nedvendigt i visse tilfzlde at angive i
fodnoter, at der ikke var blevet anmodct om
beskyttelse af en del af en betegnelse, ma det
heraf udledes, at de berorte for si vidt angir
den pigzldende del af betegnelsen ikke kan
statte ret pi 1992-forordningen. I evrigt
indeholder 1996-forordningen intet, pi
grundlag af hvilket det er muligt at i kend-
skab til, hvorfor de pigzldende medlems-
stater havde besluttet ikke at anmode om en

24 — Anfert i fodnote 16.
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beskyttelse, det vare sig fordi der var tale om
en del af en betegnelse, som havde fiet
karakter af en artsbetegnelse, fordi den
pagxldende del af betegnelsen ikke ned
beskyttelse pd nationalt plan pd tidspunktet
for fremszttelsen af anmodningen 1 medfer
af 1992-forordningen, eller af andre
grunde 5.

29. De sagsegte anferer, at det af dommen 1
Chiciak og Fol-sagen for det forste folger, at
da Brie ikke kan anses for en antydning af
Brie de Meaux, eller Camembert en antyd-
ning af Camembert de Normandie, si kan
»zola« ikke anses for en antydning af »Gor-
gonzola«, og for det andet, at »zola« som en
del af betegnelsen »Gorgonzola« ikke kan
beskyttes i henhold til forordningen.

30. Endelig henviser de sagsogte til formilet
med beskyttelsen 1 forordningen og til pro-
portionalitetsprincippet. Formélet er at
hindre oprindelsesbetegnelser i at blive arts-
betegnelser; anvendelsen af market »Cambo-
zola« kan aldrig have den wvirkning, at
betegnelsen »Gorgonzola« bliver en artsbe-
tegnelse.

25 — Dommens pramis 36.
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31. De sagsogte indremmer dog, at en spe-
ciel reklame, som blev citeret af sagsogeren,
var en antydning. I denne reklame siges det,
at da osten kom »fra den bedste familic«, s
forenede osten »den adle Camembert’s
blede konsistens med den temperaments-
fulde Gorgonzola’s pikante smage; de sag-
sogte anforer imidlertid, at det var en enkelt
reklame, som kun blev brugt 1 1985 og tkke
senere. De understreger, at Domstolen ikke
var blevet anmodet om at udtale sig om virk-
ningen af denne reklame, men kun om lov-
ligheden af betegnelsen »Cambozola« (selv
om det dog skal tilfejes, at de forelagte
spergsmil ogsi nzvner emballage og salgs-
praksis).

32. Sagsegeren, regeringerne, der har afgivet
indleg, og Kommissionen har alle fremsat
mere eller mindre de modsatte synspunkter.
Sagsegeren og den italienske regering er af
den opfattelse, at »Cambozola« er en antyd-
ning af »Gorgonzola« i artikel 13, stk. 1, litra
b)’s forstand. Den sstrigske regering er af
den opfattelse, at brugen af endelsen »zola«
kunne vazre en antydning; subsidiert vil
artikel 13, stk. 1, litra ¢), kunne finde anven-
delse, hvorefter registrerede betegnelser er
beskyttet mod »enhver anden form for falsk
eller vildledende angivelse af produkternes
herkomst, oprindelse, art og hovedegenska-
ber«. Den franske regering anforer, at
udtrykket »Cambozola« klart er en efterlig-
ning af wudtrykket »Gorgonzola« som
omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b). Den
greske regering anferer, at brugen af beteg-
nelsen »Cambozola«, der 1 hvert fald antyder
en ost af samme type som Gorgonzola, er en
klar udnyttelse af Gorgonzola’s omdemme 1
strid med artikel 13, stk. 1, litra a), som kan
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vildlede forbrugeren navnlig med hensyn til
produktets egentlige oprindelse, hvilket er 1
strid med artikel 13, stk. 1, litra d). Kommis-
sionen anferer, at brugen af betegnelsen
»Cambozola« 1 det mindste udger en antyd-
ning og muligvis en efterligning (selv om
Kommissionen ikke gir nermere ind herpd),
som omhandlet 1 artikel 13, stk. 1, litra b).

33. Jeg er enig 1 det af Kommissionen
anferte 1 den forstand, at pd grundlag af ord-
lyden af bestemmelsen (»enbver uretmassig
brug, efterligning eller antydning«) og for-
mélet med forordningen (der som anfert tl-
lige omfatter forbrugerbeskyttelse), er
udtrykket »antydning« objektivt, siledes at
det ikke er nedvendigt at dokumentere, at
ejeren af varemezrket havde til hensigt at
antyde den beskyttede betegnelse. Bestem-
melsens opbygning stetter det synspunkt, at
»antydning« krever mindre end »efterlig-
ning« eller »uretmassig brugs«.

34. Efter min opfattelse er det, der er ned-
vendigt for at udgerc en »antydning« i1
artikel 13, stk. 1, litra b)’s forstand, en he
grad af fonetisk lighed mellem produkter
inden for samme markedssektor. Der er en
hej grad af fonetisk lighed mellem »Cambo-
zola« og »Gorgonzola«. De to sidste sta-
velser er identiske, det samlede antal stavelser
er det samme, og trykket ved udtale af de to
ord ligner meget hinanden. Nir der tages
udgangspunkt i, at de to betegnelser begge
anvendes til at beskrive en bled bliskim-
melost (hvilket ikke er ment som en minime-
ring af forskellene mellem de to oste, som er

helt tydelige for kendere), forekommer det
mig, at »Cambozola« utvivlsomt 1 almindelig
sprogbrug er en antydning af »Gorgonzola«
som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b).
Det er interessant at bemzrke — som Kom-
missionen ger opmzrksom pd — at det, at de
to sidste stavelser er identiske, ikke 1 sig selv
er tilstrzkkeligt. Efter min opfattelse kan det
ikke i fuldt alvor hzvdes, at madlavnings-
olien »Mazola« skulle vere en antydning af
»Gorgonzola«, sivel i betragtning af, at der
mangler enhver yderligere fonetisk lighed,
som 1 betragtning af de forskellige produkter,
der her er tale om.

35. Vedrarende spergsmailet om hensigt skal
jeg tilfgje, at selv om jeg som anfert ovenfor
anser en »antydning« for at vare et objektivt
kriterium, betyder dette ikke, at hensigten
nedvendigvis er irrelevant. Skent artikel 13,
stk. 1, litra b), ville finde anvendelse selv pi
en betegnelse, der var vilka".rlig valgt uden
nogen hensigt om at antyde, si vil varemar-
keindehaverens hensigt med at vzlge det
pigzldende marke, sifremt denne betegnelse
faktisk antydede en registreret betegnelse,
alligevel vere relevant. I dette tilfzlde f.eks.,

. hvor den almindelige sunde fornuft tilsiger,

at betegnelsen »Cambozola« blev valgt, ikke
fordi »zola« var en almindelig italiensk geo-
grafisk endelse, hvilket ville vare usandsyn-
ligt, nir det drejer sig om en tysk ost, som
ikke giver sig ud for at vare italiensk, men
fordi den ledte tanken hen pé en kendt ost af
en lignende type, ville denne omstzndighed
give stotte til, at der foreld en antydning.
Endvidere giver den annonce, der er henvist
til 1 ovenstiende, selv om det kun er et enkelt
tilfzlde, klart belzg for en slutning om, hvad
betegnelsen er afledt af.
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FORSLAG TIL AFG@RELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS — SAG C-87/97

36. Jeg kan i hvert fald ikke acceptere sag-
segtes argument om, at den anferte omstzn-
dighed, at endelsen »zola« er en almmdellg
endelse 1 italienske stednavne, 1 sig selv
kunne vare en hindring for, at den var en
antydning i den sammenhang, i hvilken den
blev brugt; den omstendighed, at endelsen
miske er almindelig 1 visse dele af Italien,
kan ikke hindre, at den kan betyde en antyd-
ning andre steder, hvor navne med endelsen
-zola er sjzldne.

37. 1 modsztning til sagsegtes opfattelse
finder jeg ikke, at Domstolens dom 1
SABEL-sagen 26 er relevant for fortolk-
ningen af begrebet antydning i forbindelse
med forordningen. I den sag blev Domstolen
anmodet om at trzffe afgorelse om rakke-
vidden af begrebet »risiko for forveksling« 1
varemzrkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b),
som bestemmer, at et varemarke udelukkes
fra registrering eller kan erkleres ugyldigt,
»sifremt der i1 offentlighedens bevidsthed er
risiko for forveksling, herunder at der er en
forbindelse med det zldre varemazrke, fordi
det yngre marke er identisk med eller ligner
det xldre varemzrke, og varerne eller tjene-
steydelserne er af samme eller lignende art«.
Domstolen fastslog, at »den association, der 1
offentlighedens bevidsthed kan vere mellem
to varemzrker i kraft af, at de har samme
meningsindhold, ikke 1 sig selv er tilstrzk-
kelig til, at der er risiko for forveksling 1
bestemmelsens [artikel 4, stk. 1, litra b)] for-
stand«. Domstolen indtog derfor det stand-

26 — Anfert i fodnote 21.
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punkt, at i den sammenhzng, i hvilken der
skulle treffes afgorelse, var der ikke risiko
for forveksling. Den foreliggende sag drejer
sig imidlertid om en helt anden sammen-
hzng, nemlig fortolkning af begrebet antyd-
ning som omhandlet i forordningen.

38. Efter min mening kan de sagsogte heller
ikke f8 megen statte i Domstolens dom 1
Chiciak og Fol-sagen. I den sag fastslog
Domstolen, at for en »sammensat« oprindel-
sesbetegnelse gzlder det, at en mang]cnde
angivelse vedrerende denne i en fodnote i
bllaget tll Komm15510nens forol'dnlng
nr. 1107/96 ikke nedvendigvis medferer, at
hver af disse dele nyder beskyttelse. Jeg kan
ikke indse, hvorledes denne snavre afgerelse
kan betyde, at »Cambozola« ikke kan vare
en antydning af »Gorgonzola« i forordnin-
gens artikel 13, stk. 1, litra b)’s forstand.

39. Da artikel 13, stk. 1, litra b), udtrykkelig
finder anvendelse, nir der foreligger en
antydning »selv hvis produktets virkelige
oprindelse er angivet«, er den omstzndighed,
at det pi Cambozola-emballagen er angivet,
at det er en tysk, bled ost, irrelevant, som
anfert af den franske og den grzske regering
samt af Kommissionen. Det kan i hvert fald
understreges, at i henhold til den nationale
rets andet spergsmil szlges Cambozola
undertiden uden den originale emballage.
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40. Sivel sagsogeren som den estrigske rege-
ring gor gzldende, at Domstolen, sifremt
den finder, at forordningens artikel 13, stk. 1,
litra b), finder anvendelse, ber tage hensyn til
artikel 13, stk. 2.

41. Det bestemmes 1 artikel 13, stk. 2:

»Medlemsstaterne kan dog bibeholde de
nationale bestemmelser om tilladelse til
anvendelse af udtrykkene i stk. 1, litra b), i
en begrenset periode pi maksimalt fem Ar
efter datoen for offentliggarelse af denne for-
ordning, dersom:

— produkterne har veret lovligt markeds-
fert under dette udtryk 1 mindst fem ar
inden datoen for offentliggerelse af denne
forordning

— produktets virkelige oprindelse er klart
og tydeligt angivet pd markningen.

Denne undtagelse mi dog ikke medfere, at
produkterne frit markedsferes pd en med-

lemsstats omrade, hvor disse udtryk ikke er
tilladt.«

42. Forordningen blev offentliggjort den 24.
juli 1992,

43. Det fremgir af bestemmelsens ordlyd, at
det, der menes med »udtrykkenc i stk. 1, litra
b)«, er udtryk »sisom ’art’, ’type’, ‘'mide’,
som fremstillet ', ’efterligning’ eller lig-
nende, som der henvises til i stk. 1, litra b) 27,

44. Sagsegeren gor gxldende, at artikel 13,
stk. 2, tillader medlemsstaterne i en over-
gangsperiode pd fem &r og pa wvisse betin-
gelser at give tilladelse til brug af betegnelser,
der er omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b).
Sagsegeren anferer dog, at det klart fremgir
af dnden 1 og formilet med bestemmeclsen,
der som undtagelsesbestemmelse skal for-
tolkes strengt, at den kun finder anvendelse
pi oprindelsesbetegnelser, som ikke var
beskyttet for registrering 1 henhold til for-
ordningen.

45. Den  estrigske  regering anforer, at
artikel 13, stk.2, ullader anvendelsen af
beskyttede betegnelser med en oprindelses-
betegnelse for produktet i en periode, der
udleber, cfter at sagen var blevet forelagt
Domstolen, pd to betingelser, der begge er
opfyldt i denne sag.

27 — Jf. ordlyden af artikel 13, stk. 1, litra b), anfert ovenfor i
punkt 18.
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46. Efter min opfattelse er disse argumenter
forkerte. Artikel 13, stk. 2, tillader 1 en over-
gangsperiode (og kun fra 1992, ikke fra regi-
streringstidspunktet) anvendelsen af visse
udtryk sisom »art«, »mide«, »som frem-
stillet i« og »efterligning« (f.eks. »af
Gorgonzola-typenc«), som ellers ville vare
forbudt 1 henhold til artikel 13, stk. 1, litra
b). Dette sporgsmil er et andet end de
spergsmil, der er forelagt Domstolen 1 denne
sag, nemlig om hvornir der foreligger en
antydning af betegnelsen, og det er efter min
opfattelse ikke relevant i den foreliggende
sag.

47. Jeg kommer derfor til det resultat, at
»Gorgonzola« ber beskyttes i henhold til
forordningens artikel 13, stk. 1, litra b), mod
Cambozola’s antydning. 1 forordningens
artikel 14, stk. 2 28, er det imidlertid bestemt,
at et marke, som svarer til en af situatio-
nerne i artikel 13, og som er registreret i god
tro inden datoen for indgivelse af anseg-
ningen om registrering af oprindelsesbeteg-
nelsen eller den geografiske betegnelse,
fortsat anveﬂdes, Safremt mzrket ikke er
erklzret ugyldigt eller rettighederne dertil
ikke er fortabt af de grunde, der cr anfort i
henholdsvis artikel 3, stk. 1, litra ¢) og g), og
artikel 12, stk. 2, litra b), i varemzrkedirek-
tivet. Varemazrket »Cambozola« blev regi-
streret 1 april 1983, siledes at det nedven-
digvis er =zldre end ansegningen om
registreringen af »Gorgonzola« 1 henhold til
forordningen. Artikel 14, stk.2, kan derfor
anvendes, og jeg vil herefter vende tilbage til
de to spergsmail, der kan rejses 1 henhold til
denne bestemmelse, nemlig spergsmilet om

28 — JI. punkt 19 ovenfor.
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god tro og grundlaget for ugyldighed eller

annullation af varemarket.

Forordningens artikel 14, stk. 2: »god tro«

48. P2 det tidspunkt, da »Cambozola« blev
registreret 1 Ostrig, var Dstrig bundet af
Stresa-konventionen om brug af oprindelses-
betegnelser og benzvnelser for ost. Konven-
tionen dekkede brugen af betegnelsen »Gor-
gonzola« fra den 1. juni 1954 29, Det fremgir,
at Oberster Gerichtshof har fastsliet, at
artikel 3 i Stresa-konventionen forbyder en
benzvnelse, der vxkker associationer, som
tilfxldet med »Osterzola« 3. Sagsageren for-
soger at henvise til denne dom til stette for
sit anbringende om, at registreringen af
»Cambozola« ikke blev foretaget i god tro,
idet sagsegeren ger gzldende, at registre-
ringen var ulovlig og derfor aldrig kan have
veret 1 god tro.

49. Den italienske regering er ligeledes af
den opfattelse, at registreringen af »Cambo-
zola« ikke blev foretaget i god tro: »Gorgon-
zola« har fra for registreringen af »Cambo-
zola« varet beskyttet af internationale
konventioner, som Ostrig er eller har del-
taget 1,

29 — Jf. protokol II til konventionen,
30 — Jf. den i fodnote 3 anforte sag.
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50. Kommissionen anferer, at spesrgsmilet,
om registreringen af varemerket blev fore-
taget i god tro, afhznger af, om varemarke-
indehaveren pi registreringstidspunktet har
truffet alle rimelige skridt for at sikre sig, at
brugen af varemzrket var forenclig med
nationale retsforskrifter (herunder eventuelle
internationale bestemmelser, der finder
anvendeclse), som var galdende pi det pigel-
dende tidspunkt. Det pihviler den nationale
ret at bedemme, om varemazrkeindchaveren

har truffet disse skridt.

51. Artikel 14, stk. 2, er bestemt til at tillade
et zldre varemzrkes eksistens samtidig med
en scnere registreret oprindelsesbetegnelse,
som er 1 strid med dette, forudsat at vare-
mearket var blevet registreret 1 god tro.
Bestemmelsen har til formdl at skabe lige-
vagt mellem de modstridende interesser, som
varemarkeindehaveren og de, der har ret til
at anvende oprindelsesbetegnelsen, har. En
fortolkning af begrebet god tro, som er uri-
melig bebyrdende, ville indebzre en risiko
for en forskelsbehandling af et etableret
marke og en tilsideszttelse af den beretti-
gede forventning hos varemarkeindehaveren,
som efter registreringen af market méske har
gjort sig store anstrengelser og haft store
omkostnmger 1 forbindelse med markedsfe-
ring af sine produkter; en fortolkning, der
krever for lidt af varemzrkeindehaveren,
ville pi den anden side virke tl skade for
brugerne af en beskyttet oprindelsesbeteg-
nelse, som ville betragte beskyttelsen, som de
1 hvert fald hypotetisk havde ret til, under-
gravet. Efter min opfattelse er den preve
vedrerende god tro, som Kommissionen har
foresliet, en korrekt prave, nemlig om vare-
mearkeindehaveren  pd  registreringstids-
punktet har truffet alle rimelige sknidt for at
sikre sig, at brugen af merket var i overens-

stemmelse med nationale retsforskrifter (her-
under eventuelle internationale bestem-
melser, der finder anvendelse), som var gal-
dende pi det pigzldende tidspunke.

52. Bedommelsen af, om den oprindelige
registrering blev foretaget 1 god tro, pahviler,
som anfert af Kommisstonen og den franske,
graske og italienske regering, den nationale
ret.

Forordningens artikel 14, stk. 2 — varemer-
kedirektivet

53. Selv i tilfxlde af, at »Cambozola« var
blevet registreret i god tro, vil artikel 14,
stk. 2, ikke beskytte, sifremt der er grundlag
for ugyldighed eller annullation af vare-
mearket, som fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c)
og g), samt artikel 12, stk. 2, litra b), 1 vare-
mearkedirektivet. »Cambozola« vil derfor
ikke vzre beskyttet 1 henhold il artikel 14,
stk. 2, sifremt det er »egnet til at vildlede
offentligheden, f.cks. med hensyn til varens
eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller
geografiske oprindelse« [artikel 3, stk. 1, licra
g)], eller sifremt mzrket »som falge af den
rug, der af mzrkeindehaveren eller med
dennes samtykke gares af marker .. vil
kunne vildlede offentligheden, iser med
hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes
art, beskaffenhed eller geografiske oprin-
delse« [artikel 12, stk. 2, litra b)]. Artikel 3,
stk. 1, litra ¢), er ikke relevant i denne sag.
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54. Jeg er enig i det, Kommissionen har
anfort, om, at artikel 3, stk. 1, litra g), og
artikel 12, stk. 2, litra b), ikke skal fortolkes
for vidt.

55. Det er tvivlsomt, om artikel 3, stk. 1,
litra g), kan finde anvendelse. Efter min
opfattelse finder denne bestemmelse kun
anvendelse pd marker, som er tlstrekkeligt
specifikke til at kunne vildlede en forbruger,
f.cks. med hensyn til varernes faktiske art,
beskaffenhed eller geografiske oprindelse.
Det er ikke tilfxldet her, eftersom »Cambo-
zola« hverken hentyder til et virkeligt sted-
navn eller anforer noget specielt med hensyn
til produktets art eller beskaffenhed eller
nogen andre kendetegn: Ved at antyde beteg-
nelsen »Gorgonzola« leder den blot tanken
hen p4, at det ogsi er en bled bliskimmelost.
Det er efter min opfattelse langt fra en vild-
ledning vedrerende et specielt punkt.

56. Det er endvidere nedvendigt at vere for-
sigtig, for det fastslis, at artikel 12, stk. 2,
litra b), kan anvendes. Denne bestemmelse
kan kun tages i anvendelse, sifremt market
er egnet til at vildlede som falge af den brug,
der af markeindehaveren eller med dennes
samtykke gores af maerket: Den blotte brug
af market er ikke i sig selv tilstreekkelig.
Intet 1 de for Domstolen forelagte doku-
menter antyder, at market »Cambozola«
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anvendes uberettiget af markeindehaveren
eller med dennes samtykke, dog muligvis
med den undtagelse — som 1i forud for
beskyttelsen og ikke er dekket af spergs-
mailet fra den nationale ret — af annoncen,
der blev anvendt i kort tid 1 1985.

57. Det pdhviler den nationale ret at foretage
de nedvendige undersogelser af de faktiske
omstendigheder for at kunne afgere, om den
brug, der gores af mzrkeindehaveren eller
med dennes samtykke, af mzrket »Cambo-
zola«, er egnet til at vildlede offentligheden,
navnlig med hensyn til ostens art, beskaf-
fenhed eller geografiske oprindelse. Ved
afgerelsen af, om brugen af mzrket er egnet
til at vildlede offentligheden, ber den natio-
nale ret henholde sig til kriteriet om den for-
modede forventning hos en almindeligt
oplyst, rimeligt opmzrksom og velunder-
rettet gennemsnitsforbruger 3. Det  skal
bemarkes, at — som 1 tilfzldet med vare-
maerker — en urimelig hej beskyttelsestzer-
skel for geografiske betegnelser og oprindel-
sesbetegnelser ville hindre integrationen af de
nationale markeder ved at pilegge de frie
varebevagelser uberettigede restriktioner 32,

31 — Jf. nycrc dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springen-
cide og Tusky, Sml. 1, s. 4657, premis 30 og 31. Jf. tillige
dom af 7.3.1990, sag C-362/88, GB-INNO-BM, Sml, 1,
s. 667, af 13.12.1990, sag C-238/89, Pall, Sml. I, s. 4827, af
18.5.1993, sag C-126/91, Yves Rocher, Sml. 1, s. 2361,
Clinique-dommen, af 29.6.1995, sag C-456/93, Langguth,
Sml. 1, 5. 1737, og af 6.7.1995, sag C-470/93, Mars, Sml. ],
s5.1923. Jf tillige forslag til afgerclsc fra gencraladvokat
Fennclly af 29.9.1998 1 sag C-303/97, Sckikellerei Kessler,

Sml. 1999 1, s. 513, 515, specielt punkt 29 ff.

32 — ]I punkt 50 og 51 i mit forslag ul afgerclsc i SABEL-sagen,
anfert i fodnotc 21. Jf. tillige mit forslag til afgerclsc
fremsat den 29.10.1998 i sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer mod Klijsen Handel, sagen verserer stadig for Dom-
stolen, — dom af 22.6.1999 — punkt 20, og forslag til afga-
relse fra gencraladvokat Fennclly i sagen Scktkellerei
Kessler, anfert i fodnote 31, punkt 30.



CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

Forslag til afgorelse

58. Sammenfattende foreslir jeg, at Domstolen besvarer Handelsgericht Wien’s
sporgsmail siledes:

»1) Artikel 13, stk. 1, i Ridets forordning (EQF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om

2)

3)

beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugs-
produkter og levnedsmidler skal fortolkes siledes, at en oprindelsesbetegnelse,
der er registrerct i henhold til denne forordning, skal beskyttes mod en anden
betegnelse, sifremt denne betegnelse kan kvalificeres som en antydning af
oprindelsesbetegnelsen i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forord-
ningens artikel 13, stk. 1, litra b), sifremt der i) er tilstrekkelig fonetisk lighed
mellem betegnelsen og oprindelsesbetegnelsen, og ii) betegnelsen og oprindel-
sesbetegnelsen anvendes inden for nart beslegtede sektorer pi markedet; dette
er tilfzldet med den registrerede oprindelsesbetegnelse *Gorgonzola’ og beteg-
nelsen ’Cambozola’, der anvendes for en anden blad blaskimmelost.

Det gor i denne forbindelse ingen forskel, om det andet produkt er forsynet
med en angivelse om, at det er fremstillet i en anden stat end den medlemsstat,
hvor produktet med den registrerede oprindelsesbeskyttelse er fremstillet.

Nir betegnelsen, som i den forehggendc sag, imidlertid var registreret som et
varemzrke for datoen for ansegningen om reglstrermg af den beskyttede
oprindelsesbetegnelse, mi brugen af betegnelsen i1 henhold til forordningens
artikel 14, stk. 2, fortsat tillades, sifremt

a) det var blevet registreret i god tro, hvilket vil vare tilfzldet, sifremt inde-
haveren af market pi registreringstidspunktet har truffet alle rimelige skridt
for at sikre sig, at brugen af market var forenelig med nationale retsfor-
skrifter (herunder med eventuelle internationale bestemmelser, der finder
anvendelse), og
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der ikke er noget grundlag for ugyldighed eller fortabelse af mzrket som
fastsat 1 artikel 3, stk. 1, litra ¢) og g), samt artikel 12, stk. 2, litra b), i
Rédets forste direktiv 89/104/EF af 21. december 1988 om indbyrdes til-
nermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemarker. Der vil navnlig
vare et sidant grundlag, sifremt merket er tilstrekkelig specifike til at vild-
lede forbrugeren med hensyn til f.eks. varernes faktiske art, beskaffenhed
eller geografiske oprindelse, eller der er risiko for, at offentligheden vild-
ledes, iser med hensyn til varernes art, beskaffenhed eller geografisk oprin-
delse, ikke blot fordi merket barer lighed, men som felge af den brug, der
gores af det af merkeindehaveren eller med dennes samtykke. Ved bedem-
melsen af, om forbrugerne vildledes, eller offentligheden vildledes, ber den
nationale domstol henholde sig til kriteriet om den formodede forventning
hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmzrksom og velunderrettet gennem-
snitsforbruger.«



