CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 4 mars 1999 "

I mil C-87/97,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-fordraget, frin Handelsgericht Wien
(Osterrike), att domstolen skall meddela ett férhandsavgérande i det vid den natio-
nella domstolen anhingiga milet mellan

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

och

Kiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG,

Eduard Bracharz GmbH,

angdende tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget,

* Rittegingssprik: tyska.
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meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden J.-P. Puissochet (referent) samt domarna

P. Jann, C. Gulmann, D. A. O. Edward och L. Sevén,

generaladvokat: F. G. Jacobs,
justitiesekreterare: byradirektoren L. Hewlett,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

— Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, genom advokaterna Giinther
Frosch och Peter Klein, Wien,

— Kiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG och Eduard Bracharz
GmbH, genom advokaten Christian Hauer, Wien,

— Osterrikes regering, genom Christine Stix-Hackl, Gesandte, férbundsutrikes-
ministeriet, 1 egenskap av ombud,

— Greklands regering, genom bitridande juridiske ridgivaren Ioannis-Konstantinos
Chalkias, statens rittsliga rdd, och chefsjuristen Ioanna Galani-Maragkoudaki,
juridisk ridgivare med férordnande vid avdelningen for gemenskapsrittsliga
tvister vid utrikesministeriet, bida i egenskap av ombud,
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— Frankrikes regering, genom Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur, utrikesmi-
nisteriets rattsavdelning, och Frédéric Pascal, attaché d’administration, samma
avdelning, bida i egenskap av ombud,

— TItaliens regering, genom professor Umberto Leanza, chef for utrikesministeriets
avdelning for diplomatiska tvister, i egenskap av ombud, bitridd av Ivo M.
Braguglia, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske ridgivaren José Luis
Iglesias Buhigues, i egenskap av ombud, bitridd av advokaten Bertrand
Wigenbaur, Hamburg,

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 24 september 1998
av: Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, féretritt av Giinther Frosch
och Peter Klein, Kiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG och Eduard
Bracharz GmbH, foretridda av Christian Hauer, Greklands regering, foretridd av
Ioannis-Konstantinos Chalkias och Ioanna Galani-Maragkoudaki, Frankrikes reger-
ing, foretridd av Christina Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangres, utrikes-
ministeriets rittsavdelning, 1 egenskap av ombud, Italiens regering, foretridd av
Ivo M. Braguglia, och kommissionen, féretridd av José Luis Iglesias Buhigues,
bitridd av Bertrand Wigenbaur,

och efter att den 17 december 1998 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,
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foljande

Dom

Handelsgericht Wien har genom beslut av den 18 juli 1996, som inkom till dom-
stolen den 27 februari 1997, i enlighet med artikel 177 i EG-fordraget stillt tva
frigor om tolkningen av artiklarna 30 och 36 i samma férdrag.

Dessa frigor har uppkommit i samband med en tvist mellan Consorzio per la tutela
del formaggio Gorgonzola och Kiserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
(nedan kallat Kiserei Champignon) samt Eduard Bracharz GmbH (nedan kallat
Eduard Bracharz) angiende en talan med yrkande om att saluforing 1 Osterrike av
en mogelost med beteckningen "Cambozola” skall forbjudas och att detta regi-
strerade varumirke skall avregistreras.

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola grundade ursprungligen sin talan
pé bestimmelser i internationell ritt och &sterrikisk lagstiftning.

Internationell ritt och nationell lagstiftning

Genom artikel 3 i den internationella konventionen om anvindning av ursprungs-
beteckningar och namn p3 ostar, undertecknad i Stresa den 1 juni 1951 (nedan kal-
lad Stresakonventionen), forbehalls sidana ursprungsbeteckningar som ir féremal
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for nationell reglering uteslutande “ostar som ir tillverkade eller har mognat i tra-
ditionella regioner, i enlighet med lokala, traditionsenliga och varaktiga seder”. I
artikel 1 1 denna konvention f6rbjuds anvindningen av benimningar p3 ostar som
strider mot denna princip. Enligt konventionen, sisom kompletterad genom vid-
hingt protokoll, utgér beteckningen *Gorgonzola (Italien)” en ursprungsbeteck-
ning.

Stresakonventionen har varit tillimplig pi Osterrikiskt territorium sedan den
11 juli 1955 och dess verkningar upphérde pa samma territorium den 9 februari 1996,
efter att den osterrikiska regeringen frintridde konventionen genom en not av den
30 november 1994.

Enligt artikel 2 i avtalet mellan den osterrikiska och den italienska regeringen om
geografiska ursprungsbeteckningar och namn p3 vissa produkter, undertecknat i
Rom den 1 februari 1952, {6rbjuds all import och férsiljning av produkter som bir
— direkt pd produkten eller den nirmaste férpackningen eller 1 varumirket — de
beteckningar och namn som anges i bilagan och som ir dgnade att vilseleda allmin-
heten betriffande dessa produkters eller varors ursprung, art, karaktir eller sarskilda
egenskaper. Tilliggsprotokollet till detta avtal, undertecknat 1 Wien den 17 decem-
ber 1969, utstrickte det skydd som foreskrivs i avtalet till att avse dven beteck-
ningen *Gorgonzola”, men endast f6r det fall Stresakonventionen skulle upphivas
eller dndras.

Artikel 2 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (osterrikisk lag mot illojal
konkurrens) innehiller ett forbud mot vilseledande, i1 synnerhet betriffande varors
egenskaper, ursprung och tillverkningsmetod, och artikel 9 i denna lag férbjuder
missbruk av foretagsbeteckningar.
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Gemenskapsritten

Enligt artikel 2 1 och huvudrubrik A i bilagan till kommissionens f6rordning (EG)
nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och
ursprungsbeteckningar enligt forfarandet i artikel 17 i ridets forordning (EEG)
nr 2081/92 (EGT L 148, s. 1) ir beteckningen "Gorgonzola” en inom gemenskapen
skyddad ursprungsbeteckning frin och med den 21 juni 1996. I artiklarna 13 och
14 i ridets forordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd fér geogra-
fiska och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel
(EGT L 208, s. 1; svensk specialutgiva, omride 3, volym 43, s. 153) faststills vill-
koren for att fa fortsitta bruka ett varumirke som eventuellt ir oférenligt med en
ursprungsbeteckning som varit féremaél for en ans6kan om registrering efter det att
varumirket registrerats.

Artikel 13.1 och 13.2 i forordning nr 2081/92 har féljande lydelse.

”1.Registrerade beteckningar skall skyddas mot foljande.

a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av den skyddade beteckningen fér
produkter som inte omfattas av registreringen i den min dessa produkter ir
jamforbara med de produkter som har registrerats under beteckningen i friga
eller detta bruk av den skyddade beteckningen innebir att dennas anseende
exploateras.

b) Varje obehorigt bruk, imitation eller anspelning, dven nir produktens verkliga
ursprung anges eller det skyddade namnet har 6versatts eller 4tfoljs av uttryck
som ’stil’, *typ’, *metod’, ’sidan som tillverkas i’, *imitation’ eller dylikt.
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¢) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, hirkomst, beskaffen-
het eller visentliga egenskaper hos produkten p3 dennas inre eller yttre forpack-
ning, reklammaterial eller handlingar, liksom férpackning av produkten i behil-
lare som ir dgnad att inge en oriktig forestillning om produktens verkliga
ursprung.

d) Annat beteende som ir dgnat att vilseleda allmanheten om produktens verkliga
ursprung.

2. Medlemsstaterna fir dock lita nationella regler om ritt att bruka sidana beteck-
ningar som avses i punkt 1 b bestd under hogst fem &r efter den dag denna forord-
ning offentliggérs under f6rutsittning

— att produkterna lagligen har marknadsférts med anvindning av sddana uttryck
under minst fem ir fére den dag denna férordning offentliggors, och

— att mirkningen klart anger produktens verkliga ursprung.
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Detta undantag fir dock inte leda till att produkterna fritt marknadsférs pi en
medlemsstats territorium dir sidana uttryck ir férbjudna.”

I artikel 14.2 i samma forordning foreskrivs f6ljande:

”Med vederborlig hinsyn till gemenskapslagstiftning fir ett varumirke i nigot av
de fall som nimns i artikel 13, om det registrerats i god tro fore den dag di ansdkan
om registrering av en ursprungsbeteckmng eller en geografisk beteckning ingavs,
trots registreringen av ursprungsbeteckmngen eller den geografiska beteckningen
fortsitta att brukas om det inte finns skal att ogiltigforklara eller hiva varumirkes-
registreringen enligt reglerna i artikel 3.1 ¢ och g respektive 1 artikel 12.2 b i ridets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av med-
lemsstaternas varumirkeslagar.”

1 artikel 3.1 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om

tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgiva, omride 13, volym 17, s. 178) féreskrivs féljande:

"Foljande tecken och varumirken fir inte registreras och om registrering har skett

skall de kunna ogiltigforklaras:
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¢) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geo-
grafiska ursprung, tiden fér deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjinsterna.

g) Varumirken som ir dgnade att vilseleda allminheten t ex med avseende pa varans
eller tjinstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

12 I artikel 12.2 i samma direktiv foreskrivs foljande:

“Ett varumirke skall ocksi kunna bli féremaél f6r upphivande om det, efter den dag
di det registrerades,

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumirket eller den anvind-
ning till vilken innehavaren gett sitt tillstind med avseende pi varorna eller tjins-
terna for vilka det ir registrerat, kan komma att vilseleda allminheten, sirskilt
vad giller varornas eller tjinsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.”
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Tolkningsfragorna

Genom beslut av den 24 juni 1994 f6rbjod Handelsgericht Wien interimistiskt sva-
randena i milet vid den nationella domstolen att under den tid som foérfarandet 1
malet vid den nationella domstolen pagir saluféra en mogelost med namnet "Cam-
bozola” och frigade sig huruvida — efter Republiken Osterrikes anslutning till
Europeiska unionen — de tgirder som den nationella domstolen hade ombetts
vidta, och som var foremal for beslutet om interimistiska atgarder, ar férenliga med
gemenskapsrittsliga regler om fri rérlighet for varor. De skulle nimligen kunna
utgdra en itgird med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion i den
mening som avses 1 artikel 30 i f6rdraget. Eftersom det rér sig om skydd fér en
geografisk ursprungsbeteckning kan det emellertid tinkas att itgirden ir berittigad
med hinsyn tll artikel 36 i samma fordrag.

Handelsgericht Wien har bedomt att 16sningen av tvisten ir beroende av tolkningen
av dessa bestimmelser och har beslutat att forklara mailet vilande for att stilla
foljande tva frigor till domstolen:

1) Ar det pa gemenskapsrittens nuvarande stadium férenligt med principerna om
fri rorlighet f6r varor (artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget) att en ost, som
sedan dr 1977 lagligen tillverkas och bir varumirket *Cambozola’ i en med-
lemsstat och som sedan ir 1983 siljs i en annan medlemsstat, med st6d av en
mellanstatlig 6verenskommelse om skydd fér geografiska ursprungsbeteck-
ningar och benimningar avseende vissa produkter (varigenom beteckningen
’Gorgonzola’ skyddas) och med stod av ett nationellt forbud mot vilseledande
inte far siljas 1 denna medlemsstat med beteckningen *Cambozola’?

2) Gor det for besvarandet av denna friga nigon skillnad om det pi forpack-
ningen till den ostsort som bir varumirket ’‘Cambozola’ finns en tydligt
utmairkt angivelse av tillverkningsland ("Deutscher Weichkise’ [tysk mjukost]),
di denna ost i regel inte saluférs till konsumenten i hela osttirtor utan i bitar,
delvis utan originalférpackning?”
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Skyddet fér ursprungsbeteckningen *Gorgonzola” 6verfordes till den gemenskaps-
rittsliga sfiren frin och med den 21 juni 1996, da registreringen av denna beteck-
ning tridde i kraft, enligt férordning nr 2081/92 och genom férordning nr 1107/96.
Det ir siledes enbart inom ramen for de gemenskapsrittsliga reglerna om skydd
foér ursprungsbeteckningar fér jordbruksprodukter och livsmedel som de frigor
som stillts till domstolen skall besvaras.

Aven om den nationella domstolen formellt har begrinsat sina tolkningsfrigor till
att avse artiklarna 30 och 36 i fordraget, utgor detta inte hinder f6r domstolen att
ge den nationella domstolen alla upplysningar om hur gemenskapsritten skall tolkas
som kan vara anvindbara for den nir den skall 16sa den tvist som anhingiggjorts
vid den, dven om den nationella domstolen inte har hinvisat till dessa upplysningar
i sina frigor (se sirskilt i detta avseende dom av den 12 december 1990 i mil
C-241/89, SARPP, REG 1990, s. I-4695, punkt 8, och av den 2 februari 1994 i mil
C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, kallat ”Clinique”, REG 1994, s. I-317,
punkt 7; svensk specialutgiva, volym 15).

I detta fall framgir det emellertid klart av syftet med de frigor som stillts av den
nationella domstolen att all diskussion om rittsliget fére den tidpunkt di férord-
ning nr 1107/96 tridde i kraft och den dirpa foljande registreringen av den skyd-
dade ursprungsbeteckningen "Gorgonzola” ir utan intresse for l6sningen av den
anhingiggjorda tvisten, vilket ocksd framgir av att den nationella domstolen har
frigat domstolen om “gemenskapsrittens nuvarande stadium”.

Det argument som framférts av kiaranden 1 mélet vid den nationella domstolen, att
det skydd som en medlemsstat givit en ursprungsbeteckning kvarstir efter regi-
streringen av denna beteckning i enlighet med férordning nr 2081/92, savitt detta
skydd har en storre rickvidd in det skydd som erhills genom gemenskapsritten,
motsags av ordalydelsen i artikel 17.3 i samma f6rordning enligt vilken en medlems-
stat endast fir bibehilla det nationella skyddet fér en beteckning intill dess att ett
beslut om registrering som skyddad beteckning pa gemenskapsnivi har fattats (se i
detta avseende dom av den 9 juni 1998 i de f6érenade milen C-129/97 och C-130/97,
Chiciak och Fol, REG 1998, s. I-3315, punkt 28). Det ir siledes endast den ritts-
liga reglering som féljer av forordning nr 2081/92, i kombination med férdragets
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bestimmelser, som ir relevant for att besvara de frigor som stillts av den nationella
domstolen.

Genom sina frigor, som skall behandlas 1 ett sammanhang, 6nskar den nationella
domstolen i huvudsak fi klarhet i huruvida gemenskapsritten utgér hinder for
nationella itgirder som vidtas i syfte att f6rbjuda forsaljning av en mogelost med
namnet "Cambozola” for att sikerstilla skyddet av ursprungsbeteckningen "Gor-
gonzola”, med den ytterligare preciseringen att produktens verkliga ursprung har
angetts pd forpackningen.

Artiklarna 30 och 36 i férdraget, som inte hindrar tillimpningen av bestimmelser i
en bilateral konvention mellan medlemsstater om skydd fér ursprungsbeteckningar
och ursprungskinnetecken under férutsittning att de skyddade beteckningarna inte
har blivit generiska i ursprungslandet (se dom av den 10 november 1992 i mil C-3/91,
Exportur, REG 1992, s. 1-5529, punkt 39; svensk specialutgiva, volym 13), utgér «
fortiori inte hinder for medlemsstaterna att vidta nédviandiga dtgirder for att skydda
beteckningar som registrerats med std av férordning nr 2081/92 och som i denna
egenskap och i enlighet med artikel 3 i samma forordning saknar generisk karaktir.
For att i detta fall ge den nationella domstolen ett indamalsenligt svar, ar det siledes
tillrickligt att redovisa tolkningen av de gemenskapsrittsliga bestimmelser som re-
glerar majligheten att fortsitta att anvinda ett varumirke som *Cambozola”.

Forhillandet mellan beteckningar som registrerats med stod av férordning nr 2081/92
och varumirken regleras sirskilt i forordningens artikel 14. Aven om artikel 13.2 i
férordningen i undantagsfall tilliter att nationella regler om ritt att anvinda vissa
uttryck bestir under en period av fem 4r, har denna bestimmelse siledes inte till
syfte att tillita en fortsatt anvindning av varumirken. I motsats till vad den &ster-
rikiska regeringen har anfért i sitt yttrande, ir inte artikel 13.2 i sin ursprungliga
lydelse, och inte heller i dess genom ridets férordning (EG) nr 535/97 av den
17 mars 1997 (EGT L 83, s. 3) dndrade lydelse, tillimplig p en situation som den
1 milet vid den nationella domstolen.
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Det skall forst avgéras huruvida anvindningen av ett namn som ”"Cambozola”
under sidana omstindigheter som i milet vid den nationella domstolen motsvarar
en av de situationer som uppriknas i artikel 13.1 i férordning nr 2081/92.

Svarandena i milet vid den nationella domstolen har gjort gillande att detta inte dr
fallet och har i synnerhet framhillit att det inte ir friga om "anspelning” i den
mening som avses i artikel 13.1 b i férordning nr 2081/92 nir det endast ror sig om
en tankeassociation som i varumirkestvister inte innebir en risk for forvixling (dom
av den 11 november 1997 i mil C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191) eller nir
det omtvistade namnet inskrinker sig till att dterge en del av en skyddad beteckning
vars enskilda delar i sig inte dtnjuter gemenskapsrittsligt skydd (domen i det ovan-
nimnda milet Chiciak och Fol, punkt 39).

Kiranden i milet vid den nationella domstolen, samtliga regeringar som skriftligen
har yttrat sig i milet samt kommissionen anser att denna situation omfattas av arti-
kel 13.1 i férordning nr 2081/92. Den italienska regeringen har dessutom anfort att
det ankommer pi den nationella domstolen att uttala sig om tillimpningen av denna
bestimmelse pd just de omstindigheter som rider i det aktuella fallet.

Begreppet anspelning som aterfinns i artikel 13.1 b i férordning nr 2081/92 omfat-
tar hirvid det tinkta fallet att det ord som anvinds for att ange en produkt innehil
ler en del av ett skyddat namn, p3 s sitt att produktnamnet fir konsumenten att
som referensbild tinka p3 den vara som har den skyddade beteckningen.

I motsats till vad svarandena i mélet i den nationella domstolen har gjort gillande,
kan det i synnerhet foreligga anspelning pi en skyddad beteckning utan risk fér
férvixling mellan produkterna i friga, dven om det inte foreligger nigot gemen-
skapsrittsligt skydd f6r de olika delarna i det referensnamn som den omtvistade
terminologin iterger, vilket generaladvokaten har konstaterat i punkterna 37 och 38
i sitt forslag till avgorande.
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Nir det som i detta fall ror sig om en mjuk blimogelost, vars yttre inte saknar
likheter med osten "Gorgonzola”, férefaller det rimligt att anta att det foreligger
anspelning pi en skyddad beteckning nir det namn som anvinds for att ange denna
ost slutar med samma tvi stavelser och innehiller samma antal stavelser som det
skyddade namnet, med den féljden att det uppstir ett uppenbart fonetiskt och
optiskt sliktskap mellan dessa bida ord.

Det forefaller for ovrigt 1 detta sammanhang relevant for den nationella domstolen
att beakta den reklamskrift som Kiserei Champignon har gett ut och som har getts
in i milet av kiranden i milet vid den nationella domstolen. Denna skrift tyder pa
att den fonetiska likheten mellan de bida namnen inte ir en tillfallighet.

I artikel 13.1 b i férordning nr 2081/92 anges dessutom uttryckligen att det betrif-
fande hur produkten skall kvalificeras, 1 forhillande till de begrepp som anges i
denna bestimmelse, saknar betydelse att produktens verkliga ursprung anges pa
forpackningen eller pi annat sitt.

Eftersom anvindningen av ett varumirke som ”Cambozola” motsvarar ett av de
tinkta fall pa vilka skyddet for registrerade namn kan tillimpas, skall det underss-
kas huruvida de villkor som uppstills i artikel 14.2 i f6rordning nr 2081/92 {6r att
tillita fortsatt anvindning av ett tidigare registrerat varumirke ir uppfyllda.

Varumirket skall for det forsta ha registrerats 1 god tro fore den dag di ansokan
om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning ingavs.
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Kiranden i milet vid den nationella domstolen har hirvid gjort gillande att de
bestimmelser som innebar undantag frin artikel 13 om skydd for beteckningar skall
tolkas restriktivt, och att registreringen i Osterrike av varumirket ”Cambozola”
inte har kunnat ske i god tro i den mening som avses i artikel 14.2, eftersom den
redan frin borjan hade en olaglig karaktir. Nir varumirket "Cambozola” regi-
strerades dr 1983 dtnjot nimligen beteckningen "Gorgonzola” redan ett skydd i
Osterrike, som motsvarar det som beteckningen ges genom gemenskapsritten sedan
dr 1996, dven om detta skydd vilade pa andra rittsliga grunder.

Den italienska regeringen har ocksa anfort att de osterrikiska myndigheterna borde
ha vigrat registrering av varumirket ”Cambozola” som redan frin bérjan stred mot
de regler som var i kraft, och detta varumirke kan dirfor inte anses ha registrerats
i god tro.

Kommissionen anser for sin del att det helt och hillet ankommer pi den nationella
domstolen att tillimpa kriteriet om reglstrenng i god tro, och att denna dirvid f6rst
miaste kontrollera att registreringen har skett i vederbérlig ordning med iakttagande
av de rittsregler som var i kraft vid tidpunkten i friga.

Begreppet god tro som férekommer i artikel 14.2 i férordning nr 2081/92 bor
betraktas mot bakgrund av all nationell och internationell lagstiftning som var till-
limplig nir ans6kan om registrering av varumirket ingavs. Innehavaren av ett varu-
mirke kan nimligen inte i princip presumeras vara i god tro om de bestimmelser
som di var i kraft klart och tydligt utgjorde hinder f6r att lagligen bevilja hans
ansékan.

Det ankommer emellertid inte pd domstolen att, vid tolkningen av férordning
nr 2081/92, uttala sig om de verkningar som internationella och nationella bestim-
melser till skydd for ursprungsbeteckningar i Osterrike hade innan detta skydd
sikerstilldes genom gemenskapsrittsliga bestimmelser, och foljaktligen inte heller
att ddrav forsoka sluta sig till de verkliga omstiandigheter under vilka ansékan kan
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ha getts in. Sisom kommissionen med ritta har konstaterat kan en sidan bedémning
endast utforas av den nationella domstol vid vilken tvisten ir anhingiggjord.

For att det i god tro registrerade varumirket skall kunna fi fortsitta att brukas
krivs det for det andra att det inte omfattas av de skil att ogiltigforklara eller hiva
registreringen som foreskrivs i relevanta bestimmelser i forsta direktivet 89/104.

Kiranden i milet vid den nationella domstolen har i detta avseende gjort gillande
att varumirket i friga dr dgnat att vilseleda konsumenterna med avseende pi den
angivna varans art, kvalitet eller geografiska ursprung och {értjinar att ogiltigférkla-
ras med stdd av artikel 3.1 g i forsta direktivet 89/104.

Aven den italienska regeringen anser att varumirkets benigenhet att vilseleda kon-
sumenten utgdr hinder for Kiserei Champignon och Eduard Bracharz att iberopa
artikel 14.2 i férordning nr 2081/92.

Kommissionen har anfort att bestimmelserna i artikel 3.1 ¢ och g samt artikel 12.2
b i férsta direktivet 89/104 maste tolkas restriktivt, eftersom de med hinsyn till
allmin ordning utgdr undantag frin méingfalden av olika varumirken. Kommis-
sionen har hirav dragit slutsatsen att varken varumirket ?Cambozola” eller anvind-
ningen dirav innehéller en tillrickligt precis hinvisning till ett verkligt geografiskt
ursprung for att kunna vilseleda allminheten betriffande varans art, kvalitet eller
geografiska ursprung. Enligt kommissionen utgor foljaktligen inte nigon av de
grunder som uppriknas i artiklarna 3 och 12 i forsta direktivet 89/104 hinder for
att anvinda varumairket i friga.
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Det kan hirvid konstateras att det fall som anges i artikel 3.1 ¢ i forsta direktivet
89/104 inte kan tillimpas i detta fall. Vad betriffar de tva andra relevanta bestim-
melserna i samma direktiv forutsitts det, for att det skall foreligga hinder for regi-
strering, grund for ogiltigforklaring av varumirket eller grund f6r upphivande av
innehavarens rittigheter som hindrar fortsatt anvindning av varumirket enligt arti-
kel 14.2 i férordning nr 2081/92, att det kan konstateras foreligga ett faktiskt vil-
seledande eller en tillrickligt allvarlig risk for att konsumenter skall vilseledas (se
betriffande detta begrepp domen i det ovannimnda milet Clinique, dom av den
6 juli 1995 i mil C-470/93, Mars, REG 1995, s. 1-1923, och av den 26 november
1996 i mal C-313/94, Graffione, REG 1996, s. I-6039, punkt 24).

Aven i detta fall ankommer det pi den nationella domstolen att tillimpa dessa kri-
terier mot bakgrund av de omstindigheter som rider i det anhingiga milet. Om
inte namnet Cambozola”, som innehiller en anspelning pi beteckningen "Gor-
gonzola”, i sig kan anses vara sidant att det vilseleder allminheten betriffande egen-
skaperna hos, ursprunget till och tillverkningsmetoden fér den vara som namnet
avser, forutsitter den bedémning som miste goras betriffande villkoren fér dess
fortsatta anvindning en prévning av omstindigheterna i det aktuella fallet som inte
omfattas av domstolens behorighet enligt artikel 177 i fordraget (se domen 1 det
ovannimnda milet Graffione, punkterna 25 och 26).

De frigor som stillts skall siledes besvaras pd si sitt att, pd gemenskapsrittens
nuvarande stadium utgor inte principen om fri rérlighet f6r varor hinder for en
medlemsstat att vidta itgarder som iligger den for att sikerstilla skyddet for
ursprungsbeteckningar som registrerats med st6d av férordning nr 2081/92. Hirav
foljer att anvindningen av en beteckning som ”Cambozola” kan betecknas som
anspelning, i den mening som avses i artikel 13.1 b i denna férordning, pa den skyd-
dade ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola”, utan att angivelsen av produktens verk-
liga ursprung pd forpackningen kan indra denna slutsats. Det ankommer pi den
nationella domstolen att avgdra om villkoren i artikel 14.2 i forordningen i det aktu-
ella fallet gor det mojligt att fortsdtta att bruka ett tidigare registrerat varumirke
trots registreringen av den skyddade ursprungsbeteckningen "Gorgonzola”. Denna
bedémning skall i synnerhet ske med utgingspunkt i rittsliget vid tidpunkten for
registreringen av varumairket for att avgora huruvida denna kan ha skett i god tro
och det miste std klart att en beteckning som "Cambozola” inte i sig innebir att
konsumenten vilseleds.
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Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den osterrikiska, den grekiska, den franska och
den italienska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden
till domstolen, dr inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhallande till par-
terna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i beredningen av samma
mil, ankommer det pi den nationella domstolen att besluta om rittegingskostna-
derna.

P dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

— angdende de tvd frigor som genom beslut av den 18 juli 1996 har stillts av
Handelsgericht Wien — f5ljande dom:

Pi gemenskapsrittens nuvarande stadium utgor inte principen om fri rorlighet
for varor hinder for en medlemsstat att vidta itgirder som dligger den for att
sikerstilla skyddet fér ursprungsbeteckningar som registrerats med stod av
radets forordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd for geogra-
fiska och ursprungsbeteckningar fér jordbruksprodukter och livsmedel. Hirav
féljer att anvindningen av en beteckning som "Cambozola” kan betecknas som
anspelning, i den mening som avses i artikel 13.1 b i denna férordning, pa den
skyddade ursprungsbeteckningen "Gorgonzola”, utan att angivelsen av pro-
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duktens verkliga ursprung pd forpackningen kan indra denna slutsats. Det
ankommer pi den nationella domstolen att avgéra om villkoren i artikel 14.2 i
férordning nr 2081/92 i det aktuella fallet gér det méjligt att fortsitta att bruka
ett tidigare registrerat varumirke trots registreringen av den skyddade
ursprungsbeteckningen "Gorgonzola”. Denna bedémning skall i synnerhet ske
med utgangspunkt i rittsliget vid tidpunkten for registreringen av varumirket
for att avgora huruvida denna kan ha skett i god tro och det maste sta klart
att en beteckning som "Cambozola” inte i sig innebir att konsumenten vilse-

leds.

Puissochet Jann Gulmann

Edward Sevén

Avkunnad vid offentligt sammantriade i Luxemburg den 4 mars 1999.

R. Grass J.-P. Puissochet

Justitiesekreterare Ordférande p3 femte avdelningen
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