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1. Onko yhteison otkeuden mukaista se, ettd
kansallinen tuomioistuin kieltdid myymasti
”Cambozola”-nimelli sellaista maahan tuotua
juustoa, joka toisessa jisenvaltiossa on lailli-
sesti ollut tilli nimelli markkinoilla, silli
perusteella, ettd sen kiytolld loukataan maa-
taloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantie-
teellisten merkintdjen ja alkuperinimitysten
suojasta 14 piivini heindkuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/921
perusteella rekisterdityi ja erdiden kansainvia-
listen sopimusten perusteella suojattua alku-
perdnimitysti “Gorgonzola™? Piiasiallisesti
tisti on kysymys Handelsgericht Wienisti
tulleessa ennakkoratkaisupyynndssa.

Tosiseikat ja paiasian oikeudenkiynti

2. Pidastan kantaja on Gorgonzola-juuston
tuottajien yhteenliittymi. Gorgonzola on sini-
hometta sisiltivd pehmytjuusto, jonka nimi
johtuu Milanon provinssissa, Italiassa sijait-
sevasta entisestd kylistid (nyt Milanon esikau-
punkialuetta), Yhteenliittymin tarkoituksena
on muun muassa edistii Gorgonzola-juuston

* Alkuperiinen kicli: englanti,
1 — EYVL 1992, L 208, s. 1.
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tuotantoa ja kauppaa, suojella nimityksen
*Gorgonzola” tai sen kanssa samanlaisen tun-
nustetun nimityksen kiyttod, valvoa yhteen-
liittymin tavaramerkkien kiyttod sekd var-
mistaa, ettd eri juustolajien alkuperinimitysten
suojaamiseksi annettuja siintdjd sovelletaan.
Yhteenliittymin jisenet lisidvit suojattuun
alkuperdnimitykseen "Gorgonzola” erityisii
yrityksen tunnusmerkkeji meijereidensi yksi-
l6imiseksi. Yleensi nithin tunnusmerkkethin
sisiltyy osa "zola”,

3. Ensimmiinen vastaaja on Kemptenin
(Saksa) lzhelle sijoittautunut juustontuottaja,
joka valmistaa myds sinthometta sisiltivai,
Cambozolaksi nimitettyd pehmytjuustoa. Se
on myynyt Cambozolaa Saksassa syksysti
1977 ja Itdvallassa maaliskuusta 1983 lihtien.
Cambozolaa myydiin myds melkein kaikissa
muissa jisenvaltioissa. Vastaaja on itivalta-
laisen tavaramerkin ”Cambozola” haltija.
Tavaramerkki on suojattu 7.4.1983 lihtien ja
se on rekisterdity maitoa ja maitotuotteita,
erityisesti juustoa varten.

4. Toinen vastaaja on tukkukauppa, joka myy
erilaisia elintarvikkeita, joihin kuuluu myos
juustoja. Se myy vihittiiskauppiaille suu-
rimman osan Itivallassa myydysti, ensim-
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miisen vastaajan valmistamasta ja mimelld
"Cambozola” markkinoidusta sinihomejuus-
tosta.

5. Kantaja vaati toukokuussa 1994 Handels-
gericht Wienid kieltimain vastaajia pitimasti
nimitykselli "Cambozola” kaupan sinthome-
juustoa ja julistamaan tavaramerkin "Cambo-
zola” mitdttomiksi. Lisiksi kantaja vaati vili-
atkaismiiriystd koskevalla hakemuksella
tuomioistuinta kieltimain vastaajia oikeuden-
kiynnin aikana pitimastd kaupan sinthome-
juustoa nimikkeelli "Cambozola”.

6. Kantaja perusti vaatimuksensa kansallisen
ja kansainvilisen oikeuden sidnndksiin.

7. Kansallisena lakina se vetosi Gesetz gegen
den unlauteren Wetthewerbiin (vilpillisesti
kilpailusta annettu Itavallan laki). Sen 1 §:n
mukaan kaikki vilpillisen kilpailun muodot
katsotaan kilpailua rajoittavaksi menettelyksi.
Sen 2 §:ssd sdddetddn, ettd harhaanjohtaminen

erityisesti tavaroiden ja palveluiden ominai-
suuksien, alkuperin ja valmistustavan suhteen
rajoittaa kilpailua. Lain 9 §:ssi kielletddn yri-
tysten tunnusten viirinkiyttd.

8. Yleissopimusten osalta kantaja vetosi juus-
tojen alkuperinimitysten ja nimitysten kiy-
tostd 1.6.1951 Stresassa allekirjoitettuun kan-
sainviliseen yleissopimukseen. Yleissopimus
kattaa nimen "Gorgonzola” kiytén 1.6.1954

lzhtien. 2 Yieissopimuksen 1 artiklassa kielle-

tidn “katkki merkinnat, jotka sisaltdvit vaarid
viittauksia juustojen lihtSpaikkaan, lajiin,
luonteeseen tai juustojen erityisiin ominai-
suuksiin”, Sopimuksen 3 artiklassa kielletaan
erityiset nimet “yksinkiytettyind tai kdytet-
tyini yhdessi luonnehtivien tai oikaisevien
ilmaisujen kuten ’tyyppi’, 'laatu’, ’tuotettu
kuten’ tai *'muu’ kanssa”.

9. Handelsgericht hyviksyi Stresan yleissopi-
muksen perusteella valiaikaismairaystd kos-
kevan hakemuksen 24.6.1994 antamallaan
miiriykselld. Oberlandesgericht Wien pysytti
paitoksen valituksesta 22.9.1994 antamallaan
ratkaisulla. Niyttid ilmeiseltd, cttd nimi kaksi
tuomioistuinta katsoivat, ettd Stresan yleisso-
pimuksella ei ainoastaan suojata alkuperini-
mitysti "Gorgonzola”, vaan siini kielletiin

2 — Ks. ylcissopimukscn toincen poytikirja.
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samanlaisten nimien, kuten ”Cambozola”
kiytd, jotka saattavat atheuttaa sekaannuksen.
Oberster Gerichtshofin antama tuomio vai-
kutti ilmeisesti annettuihin tuomioihin.
Oberster Gerichtshof totesi Consorzio per la
tutela del formaggio Gorgonzolan nostamasta
kanteesta toukokuussa 1993, etti Stresan yleis-
sopimuksen 3 artiklassa kielletdiin mielleyh-
tyminimien, kuten siini tapauksessa “Oster-
zola”, kiyttd. 3

10. Koska viliaikaismiiriysti koskeva paitds
pysytettiin valitustuomioistuimessa, paiasiaa
koskevaa kisittelyd jatkettiin Handelsgerich-
tissd. Stresan yleissopimusta sovellettiin Iti-
vallassa kuitenkin ainoastaan 9.2.1996 saak-
ka.*  Alkuperinimitysti ”Gorgonzola”
suojattiin sen jilkeen kansainviliselli tasolla
Itivallassa tiettyjen tuotteiden maantieteelli-
sisti alkuperinimityksisti ja nimityksistd
1.2.1952 Roomassa allekirjoitetun Itivallan
hallituksen ja Italian hallituksen viliselli sopi-
muksella ja timin sopimuksen 17.12.1969
Wienissi allekirjoitetulla lisipdytikirjalla.

11. Itdvallan ja Italian vilisessi sopimuksessa
sopimuksen osapuolet sitoutuvat toteutta-
maan kaikki tarvittavat toimenpiteet tiettyjen
tuotteiden maantieteellisten alkuperamml-
tysten ja nimitysten tehokkaaksi suojaami-
seksi  vilpillisti  kilpailua  vastaan.5
Kaikki kilpailutoimenpiteet, jotka ovat elin-

3 — Consorzw}?cr ta tutcla del formaggio Gorgonzola v. Landes-
genossenschaft Ennstal ja Agrarverwertungsverband, tuomio
18.5.1993.

4 — Bundesgesctzblatt 19.4.1995, 5. 3729, 269 kohta.
5 — 1 artiklan 1 kappale.
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keinoelimissi noudatettavien hyvien menet-
telytapojen vastaisia, katsotaan vilpilliseksi kil-
pailuksi. ¢ Sopimuksessa my6nnetdin nimen-
omaisesti suojaa my®s silloinkin, kun tuotteen
todellinen alkuperi on ilmoitettu, tai jos nimi-
tystd kiytetiin yhdessi tiettyjen oikaisevien
ilmaisujen kuten "laatu”, "tuotettu kuten”,
“tyyppi” tai muiden samanlaisten ilmaisujen
kanssa. 7 Alkuperiistd sopimusta sovellettiin
rajattuun midrddn siind lueteltuja tuotteita,
joihin sisiltyi elintarvikkeina alkoholijuomat
ja lihasdilykkeet, ei kuitenkaan juusto. # Lisi-
poytikirjassa laajennettiin merkittivisti suo-
jeltavien tuotteiden luetteloa siten, etti suo-
jeltaviin tuotteisiin kuului muun muassa useita
juustoja. ® Nimenomaisen lausekkeen mukaan
p6ytikirjan oli kuitenkin miiri tulla voimaan
tiettyjen nimitysten, joihin *Gorgonzola”
kuului, osalta ainoastaan siini tapauksessa,
ettd Stresan yleissopimus kumottiin tai sitd
muutettiin. Itivallan ja Italian vilinen sopimus
tuli ndin ollen sovellettavaksi Gorgonzolaan
10.2.1996.

12. Vastaajat viittivat Handelsgerichtissi, ettd
viltaikaismairaysti koskevalla paitokselld ja
lopullisella paitsksella rikotaan yhteisdn oike-
utta. Ne katsovat, ettd juusto oli laillisesti saa-
tettu markkinoille nimelli "Cambozola” sen
alkuperivaltiossa (Saksa) ja viety Itdvaltaan ja

6 — 1 artiklan 2 kappale.
7 — 2artiklan 2 kappalec.
8 — LiitteetI ja 11
9 — Liitteet I ja TL
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ettd kiellolla rajoitetaan kauppaa EYin perus-
tamissopimuksen 30 artiklan vastaisella tavalla
ja ettei kielto ole perusteltu perustamissopi-
muksen 36 artiklan perusteella.

13. Selvittiikseen, ovatko tuomioistuimen
padtokset 30 artiklan vastaisia, tai voivatko ne
olla perusteltuja 36 artiklan perusteella, Han-
delsgericht esitti yhteiséjen tuomioistuimelle
seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko yhteisén oikeuden nykytilassa
tavaroiden vapaata liikkkuvuutta koske-
vien periaatteiden (EY:n perustamissopi-
muksen 30 ja 36 artikla) kanssa yhteen-
sopivaa se, ettid jossakin jisenvaltiossa
vuodesta 1977 alkaen laillisesti valmis-
tettua ja merkilli *Cambozola’ nimettyi
juustoa, jota vuodesta 1983 alkaen on
ollut toisen jisenvaltion markkinoilla, ei
timannimisend saa tdssid toisessa jasen-
valtiossa enii pitii kaupan sellaisen kan-
sallisen toimenpiteen vuoksi, joka
perustuu maantieteellisten alkuperinimi-
tysten seki tiettyjen nimitysten suojasta
tehtyyn kahdenviliseen sopimukseen
(jolla nimitys "Gorgonzola’ on suojattu)
seki kansalliseen harhaanjohtamista kos-
kevaan kieltoon?

2) Vaikuttaako tdhin kysymykseen annet-
tavaan vastaukseen se, onko merkilld
’Cambozola’ nimetyn juuston pakkauk-

sessa selvisti nikyvd maininta valmistus-
maasta ('Deutscher Weichkise’ [saksalai-
nen pehmytjuusto]), kun titd juustoa ei
yleensi tarjota ja myyda kuluttajille

t]
kokonaisina  juustokickkoina, vaan
paloina ja osin ilman alkuperiispak-
kausta?”

14. Kantaja, vastaajat seki Itdvallan, Ranskan,
Kreikan ja Italian hallitukset ja komissio ovat
jattaneet kirjalliset huomautuksensa. Kantaja,
vastaajat sekd Ranskan, Kreikan ja Italian hal-
litukset ovat osallistuneet istuntoon.

Yhteison lainsiidinto

15. ”"Gorgonzola” rekisterditiin 21.6.1996 ase-
tuksen N:02081/92 (jiljempinid asetus)
mukaisena alkuperinimitykseni komission
asetuksen (EY) N:o 11€7/96 19 1 artiklan
nojalla. Kansallinen tuomioistuin ei viittaa
kumpaankaan asetukseen.

10 — Necuvoston asctuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa sii-
detyn menettelyn mukaisesta maantictecllisten merkintdjen
ja alkuperdisnimitysten rckisterdinnistd 12 piivini kesik
1996 anncttu komission asctus (EY) N:o 1107/96
(EYVL L 148, 5. 1).
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16. Kuitenkin ottaen huomioon sen, etti
yhteisdjen tuomioistuimelle esitetyissi kysy-
myksissd viitataan “yhteison oikenden nyky-
tilaan” ja etti ennakkoratkaisupyynnén esit-
timistd koskeva pddtos oli tehty 18.7.1996,
minusta on tarkoituksenmukaista, etti
yhteisdjen tuomioistuin vastaa kysymyksiin
asetuksen perusteella, jos kansallisessa tuo-
mioistuimessa vireilli oleva oikeusriita voi-
daan ratkaista timin siidoksen perusteella.
Yhteisdjen tuomioistuin on kysymyksiin vas-
tatessaan ndyttinyt tilaisuuden tullen ole-
vansa taipuvainen tulkitsemaan sellaisia siin-
ndksid, joita kansallinen tuomioistuin ei ole
erikseen maininnut, toteamalla, ettd sen vel-
vollisuutena on tulkita kaikkia yhteisén oike-
uden siinncksii, joita kansalliset tuomiois-
tuimet tarvitsevat ratkaistessaan niissi vireilla
olevia astoita, vaikka niiti siinnoksii el ole
nimenomaisestt mainittukaan ennakkoratkai-
sukysymyksissa. 1" Sitd paitsi huomautukset
jittineet asianosaiset, hallitukset ja komissio
ovat lzhteneet esittdimiin huomautuksensa sen
perusteella, ettd asetusta voidaan soveltaa.

17. Asetuksella otetaan kiytto6n alkuperini-
mityksii ja maantieteellisii merkintdjd kos-
kevat yhteisén sainnét tiettyjen maatalous-
tuotteiden ja clintarvikkeiden osalta, joiden
kohdalla tuotteen tai elintarvikkeen ominai-
suuksien ja sen maantieteellisen alkuperin
vililli on yhteys. 12 Asetuksessa siidetiin
maantietcellisia merkintdja ja alkuperanimi-

11 — Asia C-280/91, Vicssmann, tuomio 18.3.1993 (Kok. 1993,
s. 1-971, tuomion 17 kohta); ks. myés asia C-315/92, Ver-
band Sozialer Wettbewerb, tuomio 2.2.1994, joka tunnctaan
nimelli "Clinique” (Kok. 1994, 5. 1-317, tuomion 7 kohta).

12 — Scitscmis ja yhdcksis perustclukappale.
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tyksid koskevasta yhteisén tasoisesta rekiste-
rointijirjestelmastd, jossa suojaa annetaan kai-
kissa jasenvaltioissa. Asetus on annettu perus-
tamissopimuksen 43 artiklan  (maatalous)
perusteella. Johdanto-osan perusteella on kui-
tenkin selvad, ettd asetuksen paimairini on
myds kuluttajansuoja ja vilpitén kilpailu. 13

18. Asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa siide-

tiin seuraavasti:

”1. Rekisterdidyt nimitykset on suojattu:

a) suoralta tai valilliseltd rekisterdidyn nimi-
tyksen kaupalliselta kiytolti tuotteissa,
joita rekisterdinti ei koske, siini miirin
kuin tuotteet ovat verrattavissa talld nimi-
tykselld rekisterdityihin tuotteisiin tat siind
miirin kuin nimityksen kiytdlli voi
hyétyd suojatun nimityksen maineesta;

b) vadrinkiytdltd, jiljittelyltd tai mielleyhty-
miltd, vaikka tuotteen oikea alkuperid on
merkitty tai vaikka suojattu nimi on kain-
netty tai sithen on liitetty ilmaisu kuten

13 — Ks. csim. scitscrniis perustclukappale.
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’laatw’, ’tyyppt’, 'menetelmid’, ’tuotettu
kuten’, ’jaljitelmi’ tai muu samankaltainen
ilmaisu;

¢) muilta vidriltd tai harhaanjohtavilta mer-
kinnoiltd mitd tulee tuotteen lahtopaik-
kaan, alkuperiin, tuotteen laatuun tai olen-
naisiin ominaisuuksiin, jotka on merkitty
sisi- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai
tuotetta koskeviin asiakirjoihin seki tuot-
teen pakkaamiseen tavalla, joka on omiaan
antamaan viiarin kuvan tuotteen alkupe-
rasta;

d) muilta kidytinnoiltd, jotka saattaisivat
johtaa yleis6d harhaan tuotteen todellisen
alkuperin suhteen.”

19. Tistd suojasta huolimatta saadaan silloin,
kun kysymyksessa on jokin 13 artiklassa tar-
koitetuista tilanteista, jatkaa 14 artiklan 2 koh-
dan nojalla merkin kiyttdd, jos merkki on
rekisterdity hyvissd uskossa ennen alkuperi-
nimityksen tai maantieteellisen merkinnin

rekisterdintihakemuksen jattamista, edellyt-
tien etti tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
1 kohdan ¢ ja galakohdassa ja 12 artiklan
2 kohdan b alakohdassa siidecttyji tavara-
merkin mitittémyys- tai menettimisperus-
teita ei ole. 1

20. Rekisterdity tavaramerkki voidaan julistaa
tavaramerkkidirektitvin perusteclla mititts-
miksi, jos se on “omiaan johtamaan yleisd
harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen
luonteen, laadun tai maantieteellisen alku-
perin suhteen” (3 artiklan 1 kohdan gala-
kohta). 15 Tavaramerkki voidaan julistaa mene-
tetyksi, jos "se on kiyton seurauksena, kun
tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksel-
laan joku muu on kiyttinyt tavaramerkkis,
tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden
tat palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen
alkuperin osalta, niissi tavaroissa tai palve-
luissa, joita varten se on rekisterdity.”

Piiasia

Asetuksen 13 artikla

21. Ensimmainen ratkaistava kysymys on,
suojataanko “Gorgonzolaa” “Cambozolan”
asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua

14 — Jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinndn lihentimisesti
21 piivind joulukuuta 1988 anncttu ensimmainen ncuvoston
dircktiivi 89/104/ETY, EYVL 1989, L 40, s. 1.

15 — Timin asian kannalta 3 artiklan 1 kohdan c alakohta ci ole
mcrkilyksc“incn.
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kiyttda vastaan. Esitetyissi argumenteissa on
keskitytty erityisesti asetuksen 13 artiklan
1 kohdan b alakohtaan, jossa, kuten sanottua,
suojataan rekisterdityja nimityksia *[kaikelta)
kiytolea, jaljittelyltd tai mielleyhtymiltd”.

22, Vastaajien nikemyksen mukaan kantaja
yrittdd saada suojaa paitteelle ”zala”, jota ei
ole suojattu ja jota ei voida suojata asetuksen
perusteella. Ensinndkin tima pidte, jonka ert
muunnoksia kidytetddn usein italialaisissa pai-
kannimissi, on yleisesti kaytetty ilmaus ja sitd
ei voida suojata asetuksella aikaansaadussa
jarjestelmissi. 16 Lisiksi otkeusvarmuuden ja
luottamuksensuojan periaatteiden mukaan on
poissuljettua, ettd sanan osaa suojeltaisiin sil-
loin, kun kyseiselle osalle ei ole koskaan haettu
suojaa ja siti el ole julkaistu Euroopan
yhteisojen virallisessa lehdessd kuten asetuksen
6 artiklassa edellytetddn tehtivin jokaisen ase-
tuksen perusteella suojattavaksi haetun nimen

kohdalla.

23. Vastaajat viittivit, etti "Cambozola” ei
ole missiin tapauksessa asetuksen 13 artik-
lassa tarkoitettu "Gorgonzolan® mielleyh-
tyma.

16 — Ks. yhdistetyt asiat C-129/97 ja C-130/97, Chiciak ja Fol,
tuomio 9.6.1998 (Kok. 1998, s. 1-3315, tuomion 37 kohta).
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24. Ne viittaavat timin asian kantajan ensim-
miisend mainittua vastaajaa vastaan Saksassa
nostamaan samanlaiseen kanteeseen, jonka
Landgericht Frankfurt am Main V7 ja valitus-
tuomioistuimena ollut Oberlandesgericht
Frankfurt am Main '8 hylkisivit. Bundesge-
richtshof hylkisi kantajan Revisio-valituksen
asiassa. 19

25. Vastaajat esittavit, ettd asetuksen mukaista
mielleyhtymin kisitetti ei saa tulkita yhtiin
laajemmin kuin teollisoikeuksien ja kaupal-
listen oikeuksien suojaamiscksi on tiysin vilt-
timitonti, koska laaja tulkinta olisi tava-
roiden vapaan litkkuvuuden periaatteen
vastaista. Vastaajien mukaan *Cambozola” voi
korkeintaan atheuttaa kuvitelmia sisiltivin
mielleyhtymin. Kuvitelmia sisiltivi mielle-
yhtymi on vastaajien mielestd sama kuin tava-
ramerkkidirektiivin 20 4 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa oleva mielleyhtymin kisite.
Kyseisessi direktiivissi siidetidn, etti tava-
ramerkkii el saa rekisterdidi tai, jos se on
rekisterdity, se on julistettava mitdttdmaksi
sellaisessa tietyssd tilanteessa, ettd yleisn kes-
kuudessa on sekaannusvaara, joka sisaltii
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin vilisesti mielleyhtymisti. Vastaajat
katsovat, ettd tavaramerkkien ja alkuperini-
mitysten suoja on verrattavissa toisiinsa, koska
molemmat tapaukset koskevat perustamisso-
pimuksen 36 artiklassa tarkoitettujen teollis-

17 — 14.2.1996 anncttu tuomio,

18 — 5.6.1997 annettu tuomio.

19 — 18.6.1998 anncttu tuomio.

20 — Mainittu cdelli alaviittcessi 14,
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oikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaa-
mista. Molemmissa tapauksissa relevantiksi
lihtokohdaksi on otettava tarkkaavainen ja
harkitseva  keskivertokuluttaja,  kuten
yhteis6jen tuomioistuin on useaan otteeseen
korostanut. Vastaajat katsoivat, ettd yhteis6jen
tuomioistuimen olisi siten scurattava asiassa
SABEL omaksuttua lihestymistapaa. 2t

26. Yhteisdjen tuomioistuin totesi asiassa
SABEL antamassaan tuomiossa, ettd pelkis-
tdidn sen vuoksi, ettd yleisolle voi tulla kahden
tavaramerkin vililli mielleyhtyma siksi, ettd
ndiden tavaramerkkien merkityssisiltd on
sama, el voida katsoa, ettid niiden tavaramerk-
kien vililli on direktiivin 4 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. 22
Vastaajat katsovat, ettd kuvitelmia sisdltivi
miclleyhtymi asiassa SABEL (loikkaavan kis-
sacldimen kahden kuvallisen esittamistavan
vililld) oli paljon voimakkaampi kuin "Gor-
gonzolan” kanssa oleva kuvitelmia sisaltavd
mielleyhtymi, jonka saman, Italiassa laajalti
levinneen piddtteen kiyts “Cambozolassa™
atheuttaa. Vastaajat katsovat siten, etti kyseisen
piitteen kiyttd ei yksin muodosta asetuk-
sessa tarkoitettua mielleyhtymaa.

27. Vastaajat katsovat kuitenkin, etti ase-
tuksen N:o 1107/96 23 liitteeni olevan suojat-
tujen maantieteellisten merkintdjen ja
suojattujen alkuperinimitysten luettelon ala-
viitejirjestelmisti seuraa, ettid suojatun nimen

21 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997,
s. 1-6191).

22 — 'Tuomion 26 kohta.
23 — Mainittu cdell alaviittcessi 10,

osaa el suojata sellaisenaan. Liitteessi luetel-
laan muun muassa juustolajien suojatut alku-
perinimitykset kuten esimerkiksi Brie de
Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino
Siciliano ja Mozzarella di Bufala Campana.
Liitteen alaviitteissa viitataan kuitenkin sithen,
ettd nimille Brie, Camembert, Pecorino ja
Mozzarella e1 ole haettu suojaa. Vastagjat viit-
taavat yhteisdjen tuomioistuimen hiljattain
asiassa Chiciak ja Fol antamaan tuomioon, 2¢
jossa oli kysymys Chiciakia ja Folia vastaan
nostetusta rikosotkeudenkiynnisti, jossa heitd
syytettiin nimen “Epoisses” kiytosti. Syyt-
tiji oli esittinyt, eutd koska “Epoisses de
Bourgogne” oli suojattu asetuksen perusteella,
eiki "Epoissesin” osalta ollut tehty alaviiterts,
“Epoisses de Bourgognen” osana oleva
*Epoisses” oli suojattu scllaiscnaan.

28. Yhteiséjen tuomioistuin hylkisi timin
vaitteen. Se katsol, etti siitd, ettd vuoden 1996
asetuksessa on tietyissd tapauksissa katsottu
tarpeelliseksi tismentii alaviittein, ettd asian-
omaisen nimityksen tietylle osalle ei ole haettu
suojaa, on tehtivi vain se johtopiitds, ettd
aslanomaiset eivit voi nimityksen tillaisen
osan osalta vedota vuoden 1992 asetuksen
mubkaisiin oikeuksiin. Vuoden 1996 asetus ei
my®oskiin sisilld mitdin sellaisia tietoja, joiden
perusteella voitaisiin tuntea ne syyt, joiden
vuoksi jasenvaltiot olivat paattineet olla hake-
matta suojaa, johtuipa tima siit, ettd kyse oli

24 — Mainittu cdelli alaviittcessi 16,
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yleiseksi tulleesta nimityksen osasta, siitd, ettd
kyseistd osaa el suojattu kansallisella tasolla
vuoden 1992 asetuksen 17 artiklan mukaista
hakemusta tehtdessa, tatkka jostain muusta
seikasta. 25

29. Vastaajat katsovat, ettd asiassa Chiciak ja
Fol annetusta tuomiosta seuraa ensinnikin,
ettd koska Brien ei voida katsoa olevan Brie
de Meaux’n miclleyhtymi, etki Camembertia
voida katsoa Camembert de Normandien
mielleyhtymiksi, "zolaa” ei voida katsoa
”Gorgonzolan” mielleyhtymiksi, ja toiseksi
ettdi "Gorgonzolan” osana olevaa ”zolaa” ei
voida suojella asetuksen perusteella.

30. Vastaajat viittaavat lopuksi asetuksella
atkaansaatavan suojan piimiirain ja suhteel-
lisuusperiaatteeseen. Suojan pidimiirini on
estdi alkuperinimityksid tulemasta yleis-
nimiksi; merkin "Cambozola” kiytté ei voi
koskaan johtaa siihen, etti "Gorgonzolasta”
tulisi yleisnimi.

25 — Tuomion 36 kohta.
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31. On syytd huomata, ettd vastaajat myon-
tivit, ettd tietyn, kantajan mainitseman mai-
noksen osalla on kysymys mielleyhtymista.
Mainos kuului, ettd “parhaimmasta perheesti”
tulevana juustona juustossa yhdistyy “jalon
Camembertin kermamaisen pechmei koos-
tumus temperamenttisen Gorgonzolan pikant-
tiin makuun”. Vastaajat totesivat kuitenkin,
etti kyseessi oli vuonna 1985 esitetty ainut-
kertaiseksi jiinyt mainos, jota ei ole enii sen
jilkeen kiytetty. Ne korostavat, ettd yhteisdjen
tuomioistuinta ei ole pyydetty tutkimaan
kyseisen mainoksen vaikutuksia, vaan pelkis-
tiin nimityksen “Cambozola” lainmukai-
suutta (vaikka on myonnettivi, etti esite-
tyissi kysymyksissi on kyse myos pakkauksia
ja markkinointia koskevasta menettelysta).

32. Kantaja, huomautuksensa jittineet halli-
tukset ja komissio ovat enemmin tai
vihemmin piinvastaisella kannalla. Kantaja ja
Ttalian hallitus katsovat, ettd “Cambozola” on
asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu "Gorgonzolan” mielleyhtyma. Ita-
vallan hallitus katsoo, etti paitteen “zola”
kiyttd voi joko olla mielleyhtymi tai sitten
kysymyksessi saattaa olla 13 artiklan 1 koh-
dan c alakohdan, jossa suojellaan rekisteroi-
tyjd merkintdjd “muilta viiriltd tai harhaan-
johtavilta merkinnoilti miti tulee tuotteen
lahtépaikkaan, alkuperiin, tuotteen laatuun
tai olennaisiin ominatsuuksiin”, mukainen
tapaus. Ranskan hallitus katsoo, ettd kisite
”Cambozola” on selvisti kisitteen Gorgon-
zola” asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa tarkoitettu jiljittely. Kreikan halli-
tuksen mukaan merkinnin “Cambozola”
kiytolli vihintidnkin vihjataan sithen, ettd
Juusto olisi Gorgonzolan kanssa samantyyp-
pistd ja siten sen kiyton johdosta selvasu
hyédytiin Gorgonzolan maineesta 13 artik-
lan 1 kohdan aalakohdan vastaisesti, mika
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saattaa johtaa kuluttajaa 13 artiklan 1 kohdan
d alakohdan vastaisesti harhaan erityisesti
tuotteen todellisen alkuperin suhteen. Komis-
sion mukaan nimen “Cambozola” kiytta-
misen osalta on kysymyksessi vihintdinkin
mielleyhtymi ja mahdollisesti 13 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jiljittely
(vaikka komissio et tutki titd kohtaa sen enem-

pai).

33. Olen yhti mieltdi komission huomau-
tusten kanssa siiti ettd, "mielleyhtymin” kisite
on siinndksen sanamuodon ("[kaikelta] vii-
rinkiytoled, jaljittelyltd ja mielleyhtymiltd™) ja
asetuksen piimairien (jothin kuuluu kulut-
tajansuoja, kuten edelli esitettiin) perusteella
objektiivinen, eli ettd asiassa ei tarvitse naytti,
ettd merkin haltjjan tarkoituksena oli syn-
nyttdd mielleyhtymi suojellun nimen kanssa.
Sdinnéksen yleinen rakenne tukee nikemysti,
jonka mukaan “mielleyhtymin” osalta vaadi-
taan vihemman kuin “jdljittelyn” tai »vairin-

kiytén” kohdalla.

34. Miclestini 13 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dan "mielleyhtymin” syntymiseksi vaaditaan,
ettd nimitys on merkittivissi miirin foneet-
tisesti samanlainen samanlaisen markkinasek-
torin tavaroiden kanssa. "Cambozola” ja
"Gorgonzola” ovat pitkalti foneettisesti
samanlaisia: nimityksen kaksi viimeisti tavua
ovat samoja, tavujen kokonaismiiri on sama
ja molempicen sanojen ddntimisessi kiytet-
tivdt painotukset ovat hyvin samanlaisia.
Ottaen huomioon, etti molempia nimii kiy-
tetidn kuvaamaan kermamaista sinihome-
juustoa (mikid ei vihenna nididen juustojen
vililli olevia eroja, jotka ovat selvid juusto-
asiantuntijoille), minusta niyttdi silti, etti

"Cambozola” on yleisessi kielenkiytossi
yksiselitteisesti asetuksen 13 artiklan 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettu "Gorgonzolan”
mielleyhtymd, On mielenkiintoista huomata
— kuten komissio korostaa — ettd kahden
viimeisen tavun samankaltaisuus yksin ei vield
ole riittivi, koska vakavasti ei voida viittdi,

etti ruokadljy "Mazola” olisi Gorgonzolan”

mielleyhtymi, koska ne eivit ole mitenkiin
muutoin foneettisesti samanlaisia ja kysymys
on eri tuotetyypeista.

35. Tarkoituksen osalta lisiin, etti vaikka
“mielleyhtymi” on, kuten sanottu, objekii-
vinen tunnusmerkistdn osa, se ci tarkoita siti,
etti merkin haltjan tarkostuksella et valea-
mitti olisi merkitysti asiassa. Vaikka 13 artik-
lan 1kohdan balakohtaa voidaan soveltaa
periti sattumalta valittuihin nimiin, joiden
osalta tarkoituksena ei ollut atkaansaada miel-
leyhtymii, jos nimi tosiasiassa synnyttid miel-
leyhtymin rekisterdidyn nimen kanssa,
merkin haltijan tarkoitus merkkii valitessaan
saattaa olla merkityksellinen. Esimerkiksi tassi
tapauksessa voidaan hyvilli perusteilla viittis,
ettd nimea "Cambozola” ei ole valittu siksi,
etta “zola” on yleinen maantieteellinen italia-
lainen paate (mika olisi epitodennikéinen syy,
koska kysymys on saksalaisesta juustosta, jota
ei esitetd italialaisena), vaan koska silli syn-
nytetddn ajatuksellinen yhteys samantyyp-
pisen vakiintuneen aseman saaneen juuston
kanssa, mika tukee sitd, ettd kysymyksessi on
mielleyhtymid. Kuitenkin edelli mainittu
mainos — vaikkakin se jai ainutkertaiseksi —
tukee merkittdvisti sitd, etti nimen johta-
misen perusteella tehty paitelmi on oikea.

I-1313
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36. En voi mitenkian hyviksyi vastaajien vii-
tetts, ettd koska padte “zola” olisi yleinen ita-
lialaisissa paikannimiss, se et voi sellaisenaan
olla siini yhteydessd, jossa sitd kiytetdin,
mielleyhtymi. Sen seikan, ettd tima piite
saattaa olla joissakin Italian osissa tavallinen,
perusteella el nimittiin voida sulkea pots siti,
ettd se voi olla mielleyhtymi sellaisilla seu-
duilla, joilla ”zolaan” paittyvit paikannimet
ovat harvinaisia.

37. Vastoin vastaajien kantaa en katso, etti
asiassa SABEL 26 annettu tuomio on merki-
tyksellinen tissd asetuksessa tarkoitetun miel-
leyhtymin kisitteen tulkinnan kannalta.
Yhteis6jen tuomioistuinta pyydettiin kysei-
sessi asiassa tulkitsemaan tavaramerkkidirek-
tiivin sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun “mielleyhtymin” kisitteen sovel-
tamisalaa, jossa siddetidin, etti tavaramerkkii
ei saa rekisterdidi tai jos se on rekisterdity, se
on julistettava mitittémiksi, "jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikai-
sempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, yleison
keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisiltid
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavara-
merkin vilisestd mielleyhtymisti”. Yhteis6jen
tuomioistuin totesi, etti “pelkistiin sen
vuoksi, etti yletsélle voi tulla kahden tavara-
merkin vililld mielleyhtymad siksi, ettd niiden
tavaramerkkien merkityssisiltd on sama, ei
voida katsoa, ettd niiden tavaramerkkien valilld
on [4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa] tarkoi-
tettu sekaannusvaara”. Yhteisojen tuomiois-

26 — Mainittu alaviitteessi 21.

I-1314

tuin paityi siten sithen, etti ennakkoratkaisu-
pyynndn osalta kysymyksessi olleessa tilan-
teessa el ollut sekaannusvaaraa. Nyt esilli ole-
vassa astassa on kuitenkin kysymys aivan
toisenlaisesta yhteydesti, nimittiin asetuk-
sessa tarkoitetun mielleyhtymin tulkinnasta.

38. Vastaajat voivat mielestini tuskin saada
viitteilleen tukea mydskiin yhteisdjen tuo-
mioistuimen asiassa Chiciak j ja Fol antamasta
tuomiosta. Kyselsessa tuomiossa yhteisdjen
tuomioistuin totesi, etti sc scikka, ettd ase-
tuksen N:o 1107/96 liitteessi et ollut “moni-
osaiseen” alkuperinimitykseen litttyvii ala-
viitettd, ei valttimattd merkinnyt sitd, ettd
nimityksen kaikki osat olivat suojattuja. En
siten ymmarrd, miten timd suppein sanakain-
tein muotoiltu piitds voisi tarkoittaa, ettd
?Cambozola” ci voisi olla asetuksen 13 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu *Gor-
gonzolan” mielleyhtyma.

39. Koska 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
ilmaistaan nimenomaisesti, etti sitd sovelle-
taan "vaikka tuotteen oikea alkuperd on mer-
kitty”, se, etti Cambozolan pakkaukseen on
merkitty, etti kysymyksessi on saksalainen
pehmytjuusto, on merkityksetonti, kuten
Ranskan ja Kreikan hallitukset ja komissio
ovat esittineet. Joka tapauksessa on huomat-
tava, etti kansallisen tuomioistuimen toisen
kysymyksen mukaan Cambozolaa myydiin
vililli ilman pakkausta.
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40. Sekid kantaja ettd Itivallan hallitus lau-
suvat, ettd siind tapauksessa, ettd yhteiséjen
tuomioistuin katsoo, ettid asetuksen 13 aruk-
lan 1 kohdan b alakohtaa voidaan soveltaa,
sen on otettava huomioon 13 artiklan 2 kohta.

41. Asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa sdide-
tiin seuraavasti:

2. Jisenvaltiot voivat kuitenkin siilyttii kan-
salliset tormenpiteet, joilla hyviksytdin 1 koh-
dan b alakohdassa tarkoitettujen ilmaisujen
kiyttd, enintiin viiden vuoden ajan timin
asetuksen julkaisemisesta, jos:

— tuotetta on pidetty laillisesti kaupan
kyseistd ilmaisua kiyttien ainakin viiden
vuoden ajan ennen timin asetuksen jul-
kaisemista

— merkinnéistd kiy selvisti ilmi tuotteen
oikea alkuperi.

Tédmai poikkeus ei kuitenkaan saa johtaa tuot-
teiden pitimiseen vapaasti kaupan sellaisen
jasenvaltion alueella, jossa edelli tarkoitetut
ilmaisut on kielletty.”

42, Asetus on julkaistu 24.7.1992,

43. Asetuksen sanamuodon perusteella
niyttid siltd, etti "1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetuilla ilmaisuilla” tarkoitetaan 13 artik-
lan 1 kohdan b alakohdassa olevia ilmaisuja
*laatu”, “tyyppi”, “menctelmi”, “tuotettu
kuten”, “jiljitelmi” tai muuta samankaltaista
ilmaisua. 27

44. Kantaja katsoo, ettd asetuksen 13 artiklan
1 kohdassa annetaan jdsenvaltioille lupa sallia
viiden vuoden siirtymikauden ajan tietyin
edellytyksin 13 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitettujen ilmaisujen kiytto. Se
toteaa kuitenkin, ettd sidinndksen, jota poik-
keuksena on tulkittava ahtaasti, tarkoituksen
ja padmidrin perusteella on selvid, ettd sitd
sovelletaan vain sellaisiin alkuperdnimityksiin,
jotka eivit saaneet suojaa ennen asetuksen
perusteella tehtya rekisterdintii.

45, Itivallan hallitus katsoo, ettd 13 artiklan
2 kohdassa sallitaan suojattujen nimien kiyttd
— silloin, kun tuotteen alkuperista on tehty
maininta, kahdella edellytykselli, jotka
molemmat ovat tiyttyneet tissi asiassa — sel-
laisen ajanjakson ajan, joka pdittyy sen jil-
keen kun asia saapui yhteisjen tuomiois-
tuimen kisiteltiviksi.

27 — Ks. alaviittcessi 18 oleva 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan
teksti.
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46. Mielestini edelld oleva ei pidi paikkaansa.
Asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa annetaan
lupa kiyttid siirtymikauden atkana (ja aino-
astaan vuodesta 1992, ei rekisterdinnisti
alkaen) tiettyji imaisuja, kuten “laatu”,
"menetelma”, “tuotettu kuten”, “jiljitelma”
(esimerkiksi ”Gorgonzolan laatu”), jotka
muutoin olisivat kiellettyja 13 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan nojalla. Téssi on kysymys
eri seikasta kuin yhteis6jen tuomioistuimessa
nyt kisiteltivini olevassa asiassa, koska siini
on kysymys siitd, minkdlaisten tosisetkkojen
perusteella mielleyhtyma toisen nimen kanssa
tiyttyy, miki mielestini ei ole merkityksel-
listd tdssid asiassa.

47. Niin ollen katson, cttdi "Gorgonzolaa™
pitdisi suojata asetuksen 13 artiklan 1 kohdan
b alakohdan perusteella Cambozolan mielle-
yhtymii vastaan. Asetuksen 14 artiklan 2 koh-
dassa 28 kuitenkin sallitaan sellaisen tavara-
merkin kdyton jatkaminen, jonka osalta on
kysymys jostakin 13 artiklassa tarkoitetuista
tapauksista, jos tavaramerkki oli rekisterdity
hyvissi uskossa ennen alkuperinimityksen
tal maantieteellisen merkinnin rekisterdintii,
edellyttien, etti tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan ¢ ja galakohdassa ja
12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tettua tavaramerkin mitittémyys- tai menet-
timisperustetta ei ole. Merkki "Cambozola”
rekisterditiin huhtikuussa 1983, eli viisti-
mitti ennen timin asetuksen perusteella
tehtyd ”Gorgonzolan™ rekisterdintihake-
musta. Asetuksen 14 artiklan 2 kohtaa saate-
taan voida siten soveltaa, ja kisittelen seuraa-
vaksi kahta timin siinnoksen perusteella esiin

28 — Ks. cdelld oleva 19 kohta.
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nousevaa kysymystd, eli hyvii uskoa ja
mitittbmyys- ja menettimisperustetta.

Asetuksen 14 artiklan 2 kobta: “hyvi usko”

48. Itdvalta oli "Cambozolan” rekisterdimisen
atkaan sidottu juustojen alkuperinimitysten
ja nimitysten kiytéstd tehtyyn Stresan yleis-
sopimukseen. Yleissopimus kattoi nimen
"Gorgonzola” kiytén 1.6.1954 alkaen.?
Oberster Gerichtshof on todennut, etti Stresan
yleissopimuksen 3 artiklassa kielletiin miel-
leyhtyminimet, kuten kyseisessi tapauksessa
nimi “Osterzola”. 3° Kantaja katsoo timin
tuomion perusteella, ettd *Cambozolan® rekis-
terdinti ei tapahtunut hyvissi uskossa, koska
rekisterdinti oli ollut lainvastainen ja se ei ole
siten mitenkdin voinut tapahtua hyvissi
uskossa.

49. Italian hallitus katsoo myés, etti "Cam-
bozolan” rekisterdintid ei ollut tehty hyvissi
uskossa: "Gorgonzolaa” oli suojeltu jo ennen
*Cambozolan” rekisterdintii kansainvilisilla
sopimuksilla, joissa Itivalta on tai oli osapuo-
lena.

29 — Ks. sopimukscn toincn poytikirja.
30 — K. alaviittcessi 3 mainittu asia.
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50. Komissio katsoo, etti se, rekisterditiinkd
merkki hyvissi uskossa, riippuu siiti, oliko
tavaramerkin haltija suorittanut rekisterdinti-
ajankohtana kaikki kohtuullisiksi katsottavat
toimenpiteet varmistuakseen, etti tavara-
merkin kiyttd oli silloin voimassa olleen
kansallisen lain (mukaan lukien sovellet-
tavat kansainviliset maiiriykset) kanssa
yhteensoveltuvaa. Kansallisen tuomioistuimen
tehtivini on arvioida, onko haltija suorit-
tanut ndmi toimenpiteet.

51. Asetuksen 14 artiklan 2 kohdalla on miari
mahdollistaa se, ettd vanhempaa tavaramerkkii
saadaan kiyttidi myéhemmin rekisterdidyn,
vanhemman tavaramerkin kanssa ristiriidassa
olevan alkuperinimityksen kanssa samanai-
kaisesti edellyttien, ett tavaramerkki oli rekis-
terdity hyvissi uskossa. Sainnéksen osalta
etsitiin tavaramerkin haltijan intressien ja
alkuperinimityksen kiytt66n oikeutettujen
tahojen intressien vilistd tasapainoa. Kisitteen
hyvi usko kohtuuttoman suuritdisesti tulkin-
nasta saattaisi atheutua vahinkoa olemassaole-
valle merkille ja se voisi vahingoittaa sen sel-
laisen haltijan luottamuksensuojaa, joka on
voinut kiyttii merkin rekisterdimisesti lih-
tien paljon rahaa ja vaivaa tuotteensa mark-
kinointiin; toisaalta tulkinta, jossa vaadittai-
siin lifan vihin tavaramerkin haltjalta, voisi
tapahtua niiden suojatun alkuperanimityksen
kiyttijien kustannuksella, joiden suojaa, johon
ne olisivat muussa tapauksessa oikeutettuja,
murennettaisiin. Pidin komission ehdottamaa
hyvii uskoa koskevaa arviointiperustetta
oikeana, eli siti oliko tavaramerkin haltija
suorittanut rekisterdintiajankohtana kaikki

kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet var-
mistuakseen, ettid tavaramerkin kiyttd oli sil-
loin voimassa olleen kansallisen lain (mukaan
lukien sovellettavat kansainviliset miariykset)
kanssa yhteensoveltuvaa.

52. Sen arvioiminen, tehtiinkd alkuperdinen
rekisterdinti hyvissid uskossa, kuuluu kansal-
liselle tuomioistuimelle, kuten komissio,
Ranskan, Kreikan ja Italian hallicukset ovat
todenneet.

Asetuksen 14 artiklan 2 kobta — Tavaramerk-
kidirektiivi

53. Vaikka "Cambozola” olisi rekisterdity
hyvissi uskossa, siti ei suojata 14 artiklan
2 kohdan perusteella, jos on olemassa joku
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan
c ja galakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan
b alakohdassa tarkoitetuista tavaramerkin
mitittdmyys- tai menettimisperusteista. Siten
”Cambozolaa” ei suojata 14 artiklan 2 kohdan
perusteella, jos se on "omiaan johtamaan
yleiséd harhaan esimerkiksi tavaroiden tai pal-
velujen luonteen, laadun tai maantieteellisen
alkuperin suhteen” (3 artiklan 1 kohdan g ala-
kohta) tai "se on kiyton seurauksena, kun
tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksel-
laan joku muu on kiyttinyt tavaramerkkis,
tullut harhaanjohtavaksi erityisesti tavaroiden
tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen
alkuperin osalta — — ” (12 artiklan 2 kohdan
b alakohta). Tavaramerkkidirektitvin 3 artik-
lan 1 kohdan c alakohta ei ole timin asian
kannalta merkityksellinen.
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54. Olen samaa mielti komission kanssa, ettd
3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ja 12 artiklan
2 kohdan b alakohtaa et pitdist tulkita lizan
laajasti.

55. Se, voitaisiinko tavaramerkkidirektiivin
3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa soveltaa tihin
asiaan, on epaselvii. Mielestani kyseista sadn-
nosti voidaan soveltaa vain merkkeihin, jotka
ovat riittidvin erityisid johtamaan kuluttajaa
harhaan esimerkiksi tavaroiden todellisen
luonteen, laadun tai maantieteellisen alku-
perin suhteen. Niin ei ole tissd asiassa, koska
?Cambozolalla” ei viitata tosiasialliseen pai-
kannimeen, etki se sisilli mitdin erityistd
ilmoitusta tuotteen luonteesta tai laadusta tai
muista ominaisuuksista: Silli, ettd kysymyk-
sessi on mielleyhtymi ”Gorgonzolan” kanssa,
viitataan sithen, etti myds se on kermainen
‘sinihomejuusto. Minusta timd el riitd sithen,
etti kysymyksessi olisi harhaanjohtaminen
tietyn seikan osalta.

56. Varovaisuus on tarpeen myds sen to-
teamiseksi, ctti asiassa voidaan soveltaa 12 ar-
tiklan 2 kohdan b alakohtaa. Titi s3ainnostd
voidaan soveltaa ainoastaan, jos merkki on
tavaramerkin haltijan tai hinen suostumuk-
sellaan jonkun muun kdytin sewrauksena
tullut harhaanjohtavaksi; pelkki merkin kiyt-
timinen ei siten sellaisenaan riitd. Mikidin
yhteisdjen tuomioistuimen kaytettivissi ole-
vista asiakirjoista ei anna viitettd siihen, etti
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merkin haltija itse tai joku sen suostumuk-
sella olisi kdyttinyt tavaramerkkii ”Cambo-
zola” lainvastaisesti kenties vuonna 1985
lyhyen atkaa kiytettyd mainosta lukuun
ottamatta. Kdytté tapahtui ennen suojaa, ja
kansallisen tuomioistuimen kysymys ei
koskenut siti.

57. Kansallisen tuomioistuimen tehtivini on
selvittai tarvittavalla tavalla tosiseikat sen mii-
rittimiseksi, johtaako haltijan tat sen suostu-
muksella jonkun muun suorittama kiyttd
yleisod harhaan erityisesti juuston luonteen,
laadun tai maanticteellisen alkuperin suhteen.
Arvioidessaan sitd, johtaako merkin kaytto
yleis6d harhaan, kansallisen tuomioistuimen
on kiytettivi perusteena valistuneen, kohtuul-
lisen tarkkaavaisen ja harkitsevan keskiverto-
kuluttajan oletettuja odotuksia. 3! Olisi pidet-
tivd mielessi, ettdi — kuten tavaramerkkien
kohdalla — maantieteellisten merkintojen ja
alkuperinimitysten lifan korkea suojan taso
voisi estii kansallisten markkinoiden yhden-
tymisen siten, etti tavaroiden ja palvelujen
vapaalle litkkuvuudelle jisenvaltioiden vililld
asetettaisiin perusteettomia rajoituksia, 32

31 — Ks. kaikkicn viimeisin tuomio, asia C-210/96, Gut Sprin-
genheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. 1-4657,
30 ja 31 kohta). Ks. myés asia C-362/88, GB-Inno, tuomio
7.3.1990 (Kok. 1990, s. 1-667); asia C-238/89, Pall, tuomio
13.12.1990 (Kok. 1990, s. 1-4827); asia C-126/91, Yvcs Rocher,
tuomio 18.5,1993 (Kok. 1993, s. [-2361); cdclld alaviitteess3 11
mainittu Cliniguc-tapaus; asia C-456/93, Langguth, tuomio
29.6.1995 (Kok. 1995, s5.1-1737) ja asia C-470/93, Mars,
tuomio 6.7.1995 (Kok. 1995, s. 1-1923). Ks. my®&s julkisasia-
mics Fennellyn 29.9.1998 csittimi ratkaisuchdotus asiassa
C-303/97, Sclz,tkcllcrci Kessler, tuomio 28.1.1999 (Kok. 1999,
s. 1-513, 1-515, crityisesti ratkaisuchdotuksen 29 ja sitd scu-
raavat kohdat).

32 — Ks. edelld alaviitteessi 21 mainitussa asiassa SABEL anta-
mani ratkaisuchdotuksen 50 ja 51 kohta. Ks. myos asiassa
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, anta-
mani ratkaisuchdotuksen 20 kohta ja julkisasiamics Fen-
nellyn edelli alaviittcessi 31 mainitussa asiassa Scktkellerei
Kessler antaman ratkaisuchdotuksen 30 kohta.




CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

Ratkaisuehdotus

58. Ehdotan sen vuoksi, etti yhteis6jen tuomioistuin vastaa Handelsgericht Wienin
esittimiin kysymyksiin seuraavasti:

1)

2)

3)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintdjen ja alku-
perinimitysten suojasta 14 paivini heinikuuta 1992 annetun neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, etti ase-
tuksen perusteella rekisteroityd alkuperinimitystd suojataan toista nimed vastaan
silld perusteella, tima nimi on asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar-
koitettu alkuperinimityksen mielleyhtymd, jos i) nimi ja alkuperinimitys ovat
merkittdvissd miirin foneettisesti samanlaisia, ja jos ii) nimei ja alkuperinimi-
tystd kidytetdin hyvin samanlaisella markkinasektorilla; niin on tissi tapauk-
sessa "Gorgonzolan” alkuperinimityksen ja toisen pehmyt- ja sinthomejuuston
osalta kiytettivin "Cambozola” nimen suhteen.

Tiltd osin asiaa el muuta se, etti toisessa tuotteessa on maininta, etti se on
valmistettu jasenvaltiossa, joka ei ole se, jossa alkuperinimitykselld suojattu
tuote on valmistettu.

Kuitenkin jos merkki on rekisterdity hyvissd uskossa ennen alkuperinimi-
tyksen tai maantieteellisen merkinnan rekisterdintihakemuksen jattdimispaivai,
nimen kiyton jatkaminen on sallittava asetuksen 14 artiklan 2 kohdan perus-
teella, jos

i) merkki on rekisterdity hyvissi uskossa, miki tarkoittaa, ettd tavaramerkin
haltija on suorittanut rekisterdintiajankohtana kaikki kohtuullisiksi katsot-
tavat toimenpiteet varmistuakseen, ettd tavaramerkin kiyttd oli silloin voi-
massa olleen kansallisen lain (mukaanlukien sovellettavat kansainviliset mii-
riykset) kanssa yhteensoveltuvaa ja
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ii)
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jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiddinnon lihentimisesti 21 piivini joulu-
kuuta 1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artik-
lan 1 kohdan c ja g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa siddet-
tyja tavaramerkin mitittdmyys- tai menettimisperusteita ei ole. Sellaisia
perusteita on olemassa erityisesti silloin, kun merkki on riittivin erityinen
johtamaan kuluttajaa harhaan esimerkiksi tavaroiden todellinen luonteen,
laadun tai maantieteellisen alkuperin suhteen, tai kun se on omiaan johta-
maan yleisdd harhaan erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun
tai maantieteellisen alkuperin suhteen ei pelkistian merkin samanlaisuuden
takia, vaan tavaramerkin haltijan tai sen suostumuksella jonkun muun suorit-
taman kiyton seurauksena. Arvioidessaan sitd, johtaako merkin kaytto
kuluttajia tai yleis6a harhaan, kansallisen tuomioistuimen on kiytettivi
perusteena valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja harkitsevan keskiver-
tokuluttajan oletettuja odotuksia.



