CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

4 piivini maaliskuuta 1999 "

Asiassa C-87/97,

jonka Handelsgericht Wien (Itivalta) on saattanut EY:n perustamissopimuksen
177 artiklan nojalla yhteisojen tuomioistuimen kisiteltiviksi saadakseen tassi kan-
sallisessa tuomioistuimessa vireilli olevassa asiassa

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

vastaan

Kiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG ja

Eduard Bracharz GmbH

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta,

* Oikcudenkdyntikicli: saksa.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet (esitteleva tuomari)
seki tuomarit P. Jann, C. Gulmann, D. A. O. Edward ja L. Sevén,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: L. Hewlett, hallintovirkamies,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, edustajinaan asianajajat
Giinther Frosch ja Peter Klein, Wien,

— Kaiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG ja Eduard Bracharz GmbH,
edustajanaan asianajaja Christian Hauer, Wien,

— Itdvallan hallitus, asiamicheniin liittovaltion ulkoasiainministerion lihettilis
Christine Stix-Hackl,

— Kreikan hallitus, asiamiehiniin valtion oikeudellisen neuvoston avustava oikeu-
dellinen neuvonantaja Ioannis-Konstantinos Chalkias ja ulkoasiainministerion
Euroopan yhteis6ja koskevia asioita hoitavan erityisosaston avustava oikeudel-
linen erityisneuvonantaja Ioanna Galani-Maragkoudaki,
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— Ranskan hallitus, asiamichindin ulkoasiainministerion oikeudellisen osaston
jaostopiillikkd Kareen Rispal-Bellanger ja saman osaston hallinnollinen avustaja
Frédéric Pascal,

— TItalian hallitus, asiamieheniin ulkoasiainministerién diplomaattisten riita-
asioiden osaston osastopiillikké professori Umberto Leanza, avustajanaan val-
tionasiamies Ivo M. Braguglia,

— Euroopan yhteis6jen komissio, asiamicheniin oikeudellinen neuvonantaja José
Luis Iglesias Buhigues, avustajanaan asianajaja Bertrand Wigenbaur, Hampuri,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzolan, edustajaan asian-
ajajat Giinther Frosch ja Peter Klein, Kiserei Champignon Hofmeister GmbH &
Co. KG:n ja Eduard Bracharz GmbH:n, edustajanaan asianajaja Christian Hauer,
Kreikan hallituksen, asiamiehiniin Ioannis-Konstantinos Chalkias ja Ioanna Galani-
Maragkoudaki, Ranskan hallituksen, asiamiehenain ulkoasiainministerion oikeudel-
lisen osaston apulaisulkoasiainsihteeri Christina Vasak, Italian hallituksen, asianmie-
heniin Ivo M. Bragugha ja komission, asiamiehenidin José Luis Iglesnas Buhlgues
avustajanaan asianajaja Bertrand Wigenbaur, 24.9.1998 pidetyssi istunnossa esit-
timait suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.12.1998 pidetyssa istunnossa esittimin ratkaisueh-
dotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Handelsgericht Wien on esittinyt yhteis6jen tuomioistuimelle 18.7.1996 tekemil-
lidn piditokselld, joka on saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 27.2.1997, EY:n
perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymysti perus-
tamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Consorzio per la tutela
del formaggio Gorgonzola ja vastaajina Kiserei Champignon Hofmeister GmbH
& Co. KG (jiljempini Kiserei Champignon) ja Eduard Bracharz GmbH (jiljem-
pina Eduard Bracharz) ja jossa kantaja vaatii tuomioistuinta kieltimian nimitykselld
Cambozola tapahtuvan homejuuston kaupanpidon Itivallassa ja julistamaan sitd
koskevan rekisterdidyn tavaramerkin mitittomaksi.

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola perusti alun perin vaatimuksensa
kansainvilisen oikeuden ja Itivallan oikeuden siinnéksiin.

Kansainvilinen oikeus ja kansallinen oikeus

Juustojen alkuperinimitysten ja nimitysten kiytdsti 1.6.1951 Stresassa allekirjoi-
tetun kansainvilisen yleissopimuksen 3 artiklassa varataan yksinoikeus sellaisiin
alkuperinimityksiin, jotka kansallisen lainsiddinnén mukaan ovat ”perinteisilla
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alueilla aitojen ja muuttumattomien paikallisten menetelmien mukaisesti valmistet-
tuja tai kypsytetty]a juustoja” . Yleissopimuksen 1 artiklassa kielletdan timin sidnnon
vastaisten juustojen nimitysten kaytto. Ylelssoplmuksessa sellaisena kuin se on
tiydennettyna sithen litetylld poytakirjalla, nimitys "Gorgonzola (Italia)” katsotaan
alkuperimerkinniksi.

Stresan yleissopimusta sovellettiin Itivallan alueella 11.7.1955 lihtien, ja sen
oikeusvaikutukset lakkasivat 9.2.1996 Itivallan hallituksen irtisanottua sopimuksen
30.11.1994 tehdylld ilmoituksella.

Tiettyjen tuotteiden maantieteellisisti alkuperinimityksisti ja nimityksista 1 paivina
helmikuuta 1952 Roomassa allekirjoitetun Itdvallan hallituksen ja Italian hallituksen
vilisen sopimuksen 2 artiklassa kielletdin kaikkien sellaisten tuotteiden tuonti tai
myynti, joissa itsessddn, tai joiden pakkauksessa on vilittomasti tai joiden merkeissi
on sellaisia sopimuksen liitteeseen sisdltyvid alkuperanimityksia tai nimityksia, jotka
ovat omiaan johtamaan yleis6d harhaan niiden tuotteiden tai tavaroiden alkuperisti,
lajista, luonteesta tai erityisisti ominaisuuksista. Tamin sopimuksen 17.12.1969
Wienissi allekirjoitetussa lisipoytakirjassa laajennettiin sopimuksessa sovittua suojan
alaa kisittimian nimitys "Gorgonzola”, kuitenkin sen tapauksen varalta, ettd Stresan
yleissopimus kumottaisiin tai sitd muutettaisiin.

Gesetz gegen den unlanteren Wettbewerbin (v1lpllhsesta kilpailusta annettu Itivallan
laki) 2 §:ssd kielletdin harhaanjohtaminen erityisesti tavaroiden ominaisuuksien,
alkuperin ja valmistustavan suhteen, ja lain 9 §:ssd kielletddn yrityksen nimen vii-
rinkiytto.

I-1325



TUOMIO 4.3.1999 — ASIA C-87/97

Yhteison oikeus

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa siddetyn menettelyn mukai-
sesta maantieteellisten merkintéjen ja alkuperdisnimitysten rekisterdinnistd 12 pii-
vini kesikuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96
(EYVL L 148, s.1) 2 artiklan ja sen liitteen A kohdan mukaan alkuperinimitys
*Gorgonzola” on suojattu yhteison tasolla alkuperinimityksend 21.6.1996 alkaen.
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintdjen ja alkuperi-
nimitysten suojasta 14 pdivina heinakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:0 2081/92 (EYVL L 208, s. 1) 13 ja 14 artiklassa vahvistetaan edellytykset, joilla
voidaan jatkaa sellaisen tavaramerkin kiyttod, joka mahdollisesti on yhteensopi-
maton sellaisen alkuperinimityksen kanssa, jonka rekisterdintia haetaan tavara-
merkin rekisterdinnin jilkeen.

Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa siidetiin seuraavaa:

1. Rekisterdidyt nimitykset on suojattu:

a) suoralta tai vililliseltd reklstermdyn mmltykscn kaupalliselta kiytolti tuotteissa,
joita rekisterdinti ei koske, siini miirin kuin tuotteet ovat verrattavissa talld
nimitykselld rekisterdityihin tuotteisiin tai siini maarin kuin nimityksen kiytolla
vol hyotyd suojatun nimityksen maineesta;

b) vairinkiytolts, jaljittelyltd tai mielleyhtymiltd, vaikka tuotteen oikea alkuperi on
merkitty tai vaikka suojattu nimi on kidinnetty tai sithen on liitetty ilmaisu kuten
laatw’, tyyppt’, 'menetelmi’, "tuotettu kuten’, ’jiljitelma’ tai muu samankaltainen
lmaisu;
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c) muilta vaariltd tai harhaanjohtavilta merkinndiltd mita tulee tuotteen lihtopaik-
kaan, alkuperiin, tuotteen laatuun tai olennaisiin ominaisuuksiin, jotka on mer-
kitty sisi- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai tuotetta koskeviin asiakirjoihin
seka tuotteen pakkaamiseen tavalla, joka on omiaan antamaan viirin kuvan tuot-
teen alkuperisti;

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

2. Jasenvaltiot voivat kuitenkin sailyttdi kansalliset toimenpiteet, joilla hyviksytain
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilmaisujen kiyttd, enintdin viiden vuoden
ajan timin asetuksen julkaisemisesta, jos:

— tuotetta on pidetty laillisesti kaupan kyseisti ilmaisua kiyttien ainakin viiden
vuoden ajan ennen timin asetuksen julkaisemista;

— merkinnoistd kiy selvasti ilmi tuotteen oikea alkuperi.
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Tima poikkeus ei kuitenkaan saa johtaa tuotteiden pitimiseen vapaasti kaupan sel-
laisen jasenvaltion alueella, jossa edelld tarkoitetut ilmaisut on kielletty.”

Saman asctuksen 14 artiklan 2 kohdassa siidetiin seuraavaa:

"Silld edellytyksella, ettd yhteison oikeutta noudatetaan, 13 artiklassa tarkoitettua
tapausta edustavan tavaramerkin, joka on rekisterdity hyvissi uskossa ennen alku-
peranimityksen tai maantieteellisen merkinnin rekisterdintihakemuksen jattimista,
kayttdd saa jatkaa alkuperinimityksen tai maantieteellisen merkinnin rekisterdin-
nistdi huolimatta, jos jisenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnén lihentimisestd
21 pdivind joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdan c ja g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vastaavasti siidet-
tyja tavaramerkin mitittdmyysperusteita tai menettimisperusteita ei ole.”

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsiidinnon lihentimisesti 21 piivini joulukuuta
1988 annetun ensimmaisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40,
s. 1) 3 artiklan 1 kohdassa siidetiin seuraavaa:

”Seuraavia merkkeji ei saa rekisterdidi tai, jos ne on rekisterdity, ne on julistettava
mitittomikst:
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¢) yksinomaan sellaisista merkeisti tai merkinndisti muodostuvat tavaramerkit,
jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,
mairaa, kdyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellista alkuperii, tavaroiden val-
mistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia,

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleis6d harhaan esimerkiksi tava-
roiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperin suhteen;

»

Saman direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa siidetiin, etti:

"Tavaramerkki on julistettava menetetyksi my®ds, jos sen rekisterdintipaivin jilkeen:

b) se on kiyt6n seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hinen suostumuksellaan
joku muu on kiyttinyt tavaramerkkii, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tava-
roiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperin osalta, niissi
tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisterdity.”
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Ennakkoratkaisukysymykset

Kiellettyain vilitoimista 24.6.1994 antamallaan paitokselld padasian vastaajia myy-
mistd piiasian oikeudenkiynnin keston ajan homejuustoa nimitykselldi Cambo-
zola” Handelsgericht Wien haluaa tietdd Itivallan tasavallan liityttyd Euroopan
unioniin, ovatko toimenpiteet, joiden mairdamista silti on vaadittu ja joita sen
vilitoimista antama paitds koskee, yhteensopivia yhteisén oikeuden tavaroiden
vapaata litkkkuvuutta koskevien sdintdjen kanssa. Ne voivat nimittdin olla perusta-
missopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuja mairillisia rajoituksia vaikutukseltaan vas-
taavia toimenpiteiti, mutta koska kyseessi on maantieteellisten merkintdjen suoja,
se katsoo, ettd perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisen oikeuttamisperusteen
soveltaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen.

Katsottuaan, ettd niiden sainnosten tulkintaa koskevat kysymykset on ratkaistava,
jotta se voisi antaa asiassa ratkaisun, Handelsgericht Wien paitti lykita asian kisit-
telyd ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat kaksi ennakkoratkaisukysy-
mystd:

”1) Onko yhteisén oikeuden nykytilassa tavaroiden vapaata liikkuvuutta koske-
vien periaatteiden (EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) kanssa yhteen-
sopivaa se, ettd jossakin )asenvaltlossa vuodesta 1977 alkaen laillisesti valmis-
tettua ja merkilli ’‘Cambozola’ nimettyi juustoa, jota vuodesta 1983 alkaen on
ollut toisen jisenvaltion markkinoilla, ei timannimiseni saa tissi toisessa jasen-
valtiossa endd pitdd kaupan sellaisen kansallisen toimenpiteen vuoksi, joka
perustuu maantieteellisten alkuperinimitysten seki tiettyjen nimitysten suo-
jasta tehtyyn kahdenviliseen sopimukseen (jolla nimitys ’Gorgonzola’ on suo-
jattu) sekd kansalliseen harhaanjohtamista koskevaan kieltoon?

2) Vaikuttaako tdhin kysymykseen annettavaan vastaukseen se, onko merkilla
’Cambozola’ nimetyn juuston pakkauksessa selvisti nikyvi maininta valmis-
tusmaasta ("Deutscher Weichkase’ [saksalainen pehmytjuusto]), kun titi juustoa
ei yleensi tarjota ja myyda kuluttajille kokonaisina juustokiekkoina, vaan
paloina ja osin ilman alkuperiispakkausta?”
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*Gorgonzolaa” koskevan alkuperinimityksen suoja on ulotettu koskemaan yhteisén
aluetta 21.6.1996 eli asetuksen N:o 2081/92 mukaisen, asetuksella N:o 1107/96
toteutetun timin alkuperanimityksen rekisterdinnin voimaantulosta alkaen. Siten
yhteisdjen tuomioistuimelle esitetyt kysymykset on tutkittava pelkistiin maa-
taloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperinimitysten suojaa koskevien yhteison
sidnnosten perusteella.

Nimittiin vaikka on niin, ettd kansallinen tuomioistuin on muodollisesti rajoittanut
kysymyksensi koskemaan pelkistiin perustamlssoplmuksen 30 ja 36 artiklan tul-
kintaa, timi ei esti yhteisojen tuomioistuinta esittimistd kansalliselle tuomio-
istuimelle kaikkia yhteison oikeuden tulkintaan liittyvii seikkoja, jotka saattavat olla
hyoédyllisia kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen kisiteltivini olevaa asiaa
riippumatta siitd, onko se viitannut ndihin seikkoihin esittdmissiin kysymyksissa
(ks. erityisesti asia C-241/89, SARPP, tuomio 12.12.1990, Kok. 1990, s. I-4695,
8 kohta ja asia C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, eli ns. Clinique-tapaus,
tuomio 2.2.1994, Kok. 1994, s. 1-317, 7 kohta).

Tissd tapauksessa pidasiassa esitettyjen vaatimusten kohteesta kuitenkin ilmenee
selvisti, ettd koko asian kisittely ennen asetuksen N:o 1107/96 voimaantuloa, ja
siten ennen tisti seuranneen alkuperinimityksen ”Gorgonzola” rekisterimisti,
voimassa olleen oikeudentilan perusteella olisi hyodytonta kisiteltivini olevan asian
ratkaisemisen kannalta, miki sitd paitsi kdy myos kansallisen tuomioistuimen
yhteis6jen tuomioistuimelle esittimien kysymysten itse sanamuodosta ilmi sen esit-
tiessa tille “yhteison oikeuden nykytilaa” koskevia kysymyksii.

Pidasian kantajan esittimi peruste, jonka mukaan jisenvaltion antama alkuperani-
mitysten suoja siilyisi timin nimityksen tultua rekisterdityi asetuksen N:o 2081/92
perusteella, jos se on laajuudeltaan yhteison suojaa laajempi, on ristiriidassa saman
asetuksen 17 artiklan 3 kohdan sanamuodon itsensi kanssa, jonka mukaan jisen-
valtio voi sdilyttdd kansallisen suojan kyseessi olevalle nimitykselle, kunnes piitos
sen rekisterdinnisti suojattuna nimityksena yhteison tasolla on tehty (ks. vastaavasti
yhdistetyt asiat C-129/97 ja C-130/97, Chiciak ja Fol, tuomio 9.6.1998, Kok. 1998,
s. 1-3315, 28 kohta). Siten ainoastaan asetuksesta N:0 2081/92 seuraava oikeudel-
linen jirjestely perustamissopimuksen sainnéilld tiydennettyni on merkityksellinen
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ennakkoratkaisupyynnon esittineen tuomioistuimen kysymyksiin vastaamisen kan-
nalta.

Kansallinen tuomioistuin haluaa niilld kysymyksill3, jotka on syyti tutkia yhdessi,
pdiasiallisesti tietdd, onko yhteisdn oikeuden vastaista kieltad kansallisilla toimen-
piteilli homejuuston markkinoiminen nimitykselli ”Cambozola” ”"Gorgonzolan”
alkuperinimityksen suojaamiseksi silloin, kun kyseisen tuotteen pakkauksessa on
maininta sen oikeasta alkuperista.

Kun perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaista ei ole soveltaa jisenvaltioiden
vililld lihtoisyysmerkintojen ja alkuperinimitysten suojasta tehdyn kahdenvilisen
sopimuksen miirayksii, edellyttien etti suojatut nimitykset eivit ole tulleet yleis-
nimiksi alkuperivaltiossa (ks. asia C-3/91, Exportur, tuomio 10.11.1992, Kok. 1992,
s. 1-5529, 39 kohta), niiden perustamissopimuksen miiriysten vastaista ei siten
my6skiin voi olla se, ettd jisenvaltiot toteuttavat asetuksen N:o 2081/92 nojalla
rekisterdityjen sellaisten nimitysten suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteiti, joista ei
ole asetuksen 3 artiklan mukaisesti sellaisenaan tullut yleisnimii. Tissi tapauksessa
riittdd siten hyodyllisen vastauksen antamiseksi ennakkoratkaisua pyytineelle tuo-
mioistuimelle, ettd sille tulkitaan niitd yhteison lainsiddinnén siinnoksii, jotka kos-
kevat mahdollisuutta jatkaa *Cambozolan” kaltaisten merkkien kiyttimisti.

Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklassa siddetdin erityisesti asetuksen mukaisesti rekis-
terdityjen nimitysten ja tavaramerkkien vilisestd suhteesta. Niin ollen, vaikka timin
asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan onkin poikkeuksellisesti sallittua pitdi voi-
massa kansalliset toimenpiteet, joilla hyviksytdin tiettyjen ilmaisujen kiyttd viiden
vuoden ajan, timi siinnods ei koske tavaramerkkien kiyton jatkamisen sallimista.
Toisin kuin Itivallan hallituksen huomautuksista kiy ilmi, 13 artiklan 2 kohtaa, sel-
laisena kuin se oli alkuperiisessi muodossaan, kuin my®6s sellaisena kuin se on muu-
tettuna 17.3.1997 annetulla neuvoston asetuksella N:o 535/97 (EYVL L 83, s. 3), ei
voida soveltaa pidasian kaltaiseen tilanteeseen.
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Ensiksi on syytd paittia siitd, onko padasian kaltaisissa olosuhteissa *Cambozolan”
kaltaisen  kisitteen  kiytén osalta  kysymyksessi jokin  asetuksen
N:0 2081/92 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista.

Pazasian vastaajat viittivit, ettei ole, ja katsovat erityisesti, ettid kysymyksessi ei ole
asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu *mielle-
yhtymi”, koska kyseessi on ainoastaan kuvitelmia sisiltavi mielleyhtymi, jonka ei
merkkeji koskevissa riita-asioissa katsota aiheuttavan sekaannusvaaraa (asia C-251/95,
SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s.1-6191) tai koska riidanalaisessa kasit-
teessi ainoastaan toistetaan sellaisen suojatun alkuperinimityksen osa, jonka osat
eivit sinilldan saa yhteison suojaa (em. asia Chiciak ja Fol, tuomion 39 kohta).

Piiasian kantaja ja kaikki ne hallitukset, jotka jittivit kirjalliset huomautukset, seka
komissio katsovat, etti kysymyksessi oleva tilanne kuuluu asetuksen
N:o0 2081/92 13 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan; Italian hallitus esittii lisiksi, ettd
kansallisen tuomioistuimen on p3itettivi siitd, voidaanko titd sidnndsti soveltaa
sen kisiteltivini olevan asian tdsmillisiin tosiseikkoihin.

Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oleva mielleyhtymin
kdsite kasittad tapauksen, jossa tuotteen nimeimiseksi kiytettyyn ilmaisuun sisiltyy
suojatun nimityksen osa siten, ettd kuluttajalle syntyy nimen yhteydessi mielikuva
tavarasta, jolla on alkuperinimitys.

Toisin kuin pidasian vastaajat viittivit ja kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuchdo-
tuksensa 37 ja 38 kohdassa, kysymyksessi voi olla mielleyhtymi suojatun alkupe-
rinimityksen kanssa, vaikka kyseisten tuotteiden vilistd sekaannusvaaraa ei ole ja
vaikka yhteison suojaa ei ollenkaan sovellettaisi kyseisen nimityksen niihin osiin,
jotka toistetaan riiddanalaisissa ilmaisuissa.
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Kun on kysymys pehmyt- ja sinihomejuustosta, jonka ulkoisessa muodossa on
vastaavuuksia ”Gorgonzola”-juuston kanssa, nayttid pcrustellulta katsoa, etti kysy-
myksessi on suojatun nimityksen mlelleyhtyma, kun nimedmisessi kiytetty ilmaisu
pittyy kahteen samaan tavuun suojatun nimityksen kanssa ja kun siini on saman
verran tavuja kuin suojatussa nimityksessi, mistd seuraa, ettd nima kaksi ilmaisua
muistuttavat selvisti toisiaan foneettisesti ja optisesti.

Tillaisessa yhteydessi on sité paitsi tirkeii, ettd kansallinen tuomioistuin ottaa huo-
mioon Kiserei Champignonin laatiman ja pddasian kantajan asian oikeudenkaynti-
asiakirjoihin liittimin mainosesitteen, jonka perusteella niyttai siltd, etta naiden
kahden nimityksen foneettinen samanlaisuus ei ole syntynyt sattumalta.

Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa siidetiin lisiksi nimen-
omaisesti siitd, ettd tuotteen pakkauksessa oleva tai muulla tavoin tehty mahdol-
linen maininta tuotteen oikeasta alkuperisti ei millaan tavoin vaikuta tuotteen mii-
rittelyyn kyseisessa alakohdassa mainittujen kisitteiden kannalta.

Koska "Cambozolan” kaltaisten merkkien kiyton osalta on kysymyksessi eris
niista tapauksista, joissa rekisterdityjen nimitysten suojaa sovelletaan, on tutkittava,
tiyttyvitkd asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset,
joiden mukaisesti aikaisemmin rekisterdityjen tavaramerkkien kiytt6d saadaan jatkaa.

Ensinnikin edellytetdin, ettd tavaramerkki on rekisterdity hyvissi uskossa ennen
alkuperinimityksen tai maantieteellisen merkinnin rekisterdintihakemuksen jatta-
mista.
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Pédasian kantaja viittd tiltd osin, ettd siinnoksid, joilla poiketaan alkuperénimi-
tyksid suojaavasta 13 artiklasta, on tulkittava suppeasti, ja liséd, ettd "Cambozola”-
nimisen tavaramerkin rekisteréiminen Itdvallassa ei ole voinut tapahtua 14 artiklan
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla hyvissi uskossa, koska nimitys oli alusta asti lain-
vastainen. Alkuperinimitysti "Gorgonzola” suojattiin nimittiin vuonna 1983, jol-
loin tavaramerkki "Cambozola” rekisteraitiin, Itiavallassa olennaisilta osin yhteison
otkeuden sille vuodesta 1996 antamaa suojaa vastaavalla tavalla, vaikkakin eri oikeu-
dellisin perustein.

Italian hallitus katsoo my®s, ettd Itivallan viranomaisten olisi tiytynyt kieltdytya
rekisterdimista alun perin voimassa olleen oikeuden vastainen "Cambozola”- tava-
ramerkki, jonka osalta ei siten voida katsoa, etti se olisi rekisterdity hyvissi uskossa.

Komissio katsoo puolestaan, ettd hyvissi uskossa tapahtuvaa rekisterdimisti kos-
kevan perusteen soveltaminen kuuluu yksinomaisesti kansallisen tuomioistuimen
tehtdviin, ja timin tuomioistuimen on sitd soveltaessaan ensiksi varmistettava, ettd
rekisterdinti on todellakin tapahtunut kyseiseni aikana voimassa olleita yhteisén
oikeuden siannoksid noudattamalla.

Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa olevaa hyvin uskon kisitetti on tar-
kasteltava ottamalla huomioon tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jittimisen
atkaan voimassa ollut koko kansallinen ja kansainvilinen lainsiadintd. Tavara-
merkin haltija ei voi nimittdin ldhtékohtaisesti vedota hyvin uskon olettamukseen,
jos hakemusta ei selvisti olisi lainmukaisesti voitu hyviksyi sithen aikaan voimassa
olleiden siinnoksien perusteella.

Pidittiessiin asetuksen N:o0 2081/92 tulkinnasta yhteisdjen tuomioistuimen tehti-
vini ei kuitenkaan ole lausua yhteisén oikeuden siinnoksilli aikaansaatavaa alku-
peranimitysten suojaa edeltineiden, Itivallassa alkuperinimitysten suojan takaami-
seksi voimassa olleiden kansainvilisten ja kansallisten sdinnosten vaikutuksista, eikd
siten yrittaa paitelld ndiden siinndsten perusteella, minkalaisten subjektiivisten olo-
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suhteiden mukaisesti timd hakemus on voitu esittid. Kuten komissio taysin oikein
esittid, tillainen tutkinta voi kuulua ainoastaan asiaa kisitteleville kansalliselle tuo-
mioistuimelle.

Toiseksi, hyvissi uskossa rekisterdidyn tavaramerkin kiyton jatkamismahdolli-
suuden edellytyksend on, ettd ensimmiisen direktiivin 89/104/ETY merkityksel-
lisissi siinnoksissd sdadettyji tavaramerkin mitittomyysperusteita tai menettimis-
perusteita ei ole.

Paiasian kantaja viittai talta osin, ettd kysymyksessi oleva tavaramerkki on omiaan
johtamaan kuluttajia harhaan silli nimetyn tuotteen luonteen, laadun tai maantie-
teellisen alkuperin osalta, ja ettd tavaramerkki on siten mititon ensimmaiisen direk-
tiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla.

Italian hallitus katsoo my®ds, ettd se, etti tavaramerkki saattaa johtaa kuluttajia har-
haan, estiia Kiserei Champignonia ja Eduard Bracharzia vetoamasta asetuksen
N:0 2081/92 14 artiklan 2 kohtaan.

Komissio katsoo, ettd ensimmaisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan ¢ ja
g alakohtaa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on tulkittava suppeasti, silli ne ovat
yleisen jirjestyksen takia tehtyji poikkeuksia hyviksytysti tavaramerkkilajien moni-
lukuisuudesta. Komissio paittelee tistd, ettd tavaramerkki "Cambozola”, tai sen
kiytté eivit viittaa riittdvin tarkasti todelliseen maantieteelliseen alkuperiin voi-
dakseen johtaa yleis6d harhaan tai johtaa harhaan tuotteen luonteen, laadun tai
maantieteellisen alkuperin suhteen. Komisston mukaan mikiin ensimmiisen direk-
tiivin 89/104/ETY 3 ja 12 artiklassa mainituista perusteista ei esti siten kysymyk-
sessi olevan merkin kiyttda.
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Tiltd osin on todettava, etti ensimmiisen direktitvin 89/104/ETY 3 artiklan 1 koh-
dan c alakohtaa ei voida soveltaa tissi tapauksessa. Miti tulee direktiivin kahteen
muuhun merkitykselliseen siinnokseen, rekisterdinnin esteitd, tavaramerkin mitit-
tomyyttd tai tavaramerkin haltijan tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menetti-
misti koskevat tapaukset, jotka asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdan mukaan
estivit tavaramerkin kidyton jatkamisen, edellyttivit, etti voidaan katsoa, ettd
merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai ettd on olemassa riittivin vakava kulut-
tajan harhaanjohtamista koskeva vaara (ks. timan kisitteen osalta em. asia Clinique;
asia C-470/93, Mars, tuomio 6.7.1995, Kok. 1995, s. I-1923 ja asia C-313/94, Graf-
fione, tuomio 26.11.1996, Kok. 1996, s. I-6039, 24 kohta).

On selvdd, etti kansallisen tuomioistuimen tehtivini on jilleen kisiteltiviniin
olevan asian olosuhteiden perusteella soveltaa niiti perusteita. Vaikka ilmaisun
*Cambozola”, johon sisiltyy mielleyhtyma alkuperinimityksen “Gorgonzola”
kanssa, ei voida silti yksindan katsoa johtavan yleis6d harhaan silld nimettyjen tava-
roiden luonteen, laadun tai alkuperin osalta, sen kiyton edellytyksid koskeva arvi-
ointi edellyttid timin tapauksen tosiseikkojen tutkimista, miki ei kuulu yhteiséjen
tuomioistuimen toimivaltaan perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla (ks. vas-
taavasti em. asia Graffione, tuomion 25 ja 26 kohta).

Kansallisen tuomioistuimen esittimiin kysymyksiin on siten vastattava, etti yhteisén
oikeuden nykytilassa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate ei estd jisenvaltiota
toteuttamasta sille kuuluvia toimenpiteitd asetuksen N:o 2081/92 perusteella rekis-
terdityjen alkuperinimitysten suojaamiseksi. Tissa tarkoituksessa nimityksen ”Cam-
bozola” kaltaisen nimityksen kiytté voidaan katsoa timin asetuksen 13 artiklan
1 kohdan b alakohdassa suojatun alkuperinimityksen "Gorgonzola” mielleyhty-
miksi ilman, ettd tuotteen oikeata alkuperia koskeva maininta pakkauksessa muut-
taisi titd maiirittelyd. Kansallisen tuomioistuimen tehtivini on maiiritelld, voi-
daanko asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa esitettyjen edellytysten nojalla
aikaisemmin rekisterdidyn tavaramerkin kiytt6a jatkaa suojatun alkuperamml—
tyksen "Gorgonzola” rekisterdimisesti huolimatta arvioimalla erityisesti tavara-
merkkii rekisterditiessd voimassa olleen oikeudentilan perusteella, onko rekiste-
rointi voinut tapahtua hyvissi uskossa, ja ottamalla huomioon, etti nimityksen
”Cambozola” kaltaisen nimityksen ei voida itsessdan katsoa johtavan kuluttajia har-
haan.
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Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Itivallan, Kreikan, Ranskan
ja Italian hallituksille ja komissiolle aitheutuneita oikeudenkiyntikuluja ei voida
miiritd korvattaviksi. Padasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteisojen tuo-
mioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisit-
telyssd, minka vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paittdi oitkeudenkiyn-
tikulujen korvaamisesta.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut Handelsgericht Wienin 18.7.1996 tekemillain paitokselld esittimit
kaksi kysymysti seuraavasti:

Yhteison oikeuden nykytilassa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate ei esti
jisenvaltiota toteuttamasta sille kuuluvia toimenpiteiti maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden maantieteellisten merkintdjen ja alkuperinimitysten suojasta
14 piivini heinikuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92
perusteella rekisterdityjen alkuperinimitysten suojaamiseksi. Téssd tarkoituk-
sessa nimityksen "Cambozola” kaltaisen nimityksen kiyttd voidaan katsoa
timin asetuksen 13 artiklan 1kohdan b alakohdassa suojatun alkuperinimi-
tyksen "Gorgonzola” mielleyhtymiksi ilman, etti tuotteen oikeata alkuperii
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koskeva maininta pakkauksessa muuttaisi titi miirittelyi. Kansallisen tuomio-
istuimen tehtivini on miiritelli, voidaanko asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan
2 kohdassa esitettyjen edellytysten nojalla aikaisemmin rekisterdidyn tavara-
merkin kiyttod jatkaa suojatun alkuperinimityksen "Gorgonzola” rekisterdi-
misestd huolimatta arvioimalla erityisesti tavaramerkkid rekisterditiessd voi-
massa olleen oikeudentilan perusteella, onko rekisterdinti voinut tapahtua
hyvissid uskossa, ja ottamalla huomioon, ettd nimityksen "Cambozola” kal-
taisen nimityksen ei voida itsessiin katsoa johtavan kuluttajia harhaan,
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