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Mal C-341/24

Sammanfattning av begaran om forhandsavgoérande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum fOr ingivande:
8 maj 2024
Domstol som begar férhandsavgorande:
Corte suprema di cassazione (Italien)
Datum for beslutet att begara férhandsavgérande:
8 maj 2024
Klagande:
Duca di Salaparuta SpA
Motparter:

Ministero dell”Agricoltura, dellay Sovranita Alimentare e delle
Foreste

Consarziowolontario di tutela dei vini DOC Salaparuta
Baglio Gibellina Srl
Cantina Giacce,Soc.coop. agricola

Madenna.del Piraino Soc. coop. agricola

Saken I detwnationella malet

Duca di*Salaparuta SpA, som é&r klagandebolaget i det nationella malet (nedan
kallat Duca di Salaparuta), har yrkat att registreringen av en skyddad
ursprungsbeteckning i vinsektorn och erkénnandet pa nationell niva av den
motsvarande registrerade ursprungsbeteckningen ska avforas och/eller forklaras
ogiltiga. Till stéd for sitt yrkande har Duca di Salaparuta gjort gallande att dessa
beteckningar &r vilseledande och/eller att ansékan om registrering gjordes i ond
tro och att beteckningarna under alla omstandigheter gor intrang i andras
varumaérken.
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Syfte med och rattslig grund fér begaran om férhandsavgérande

Begéran om forhandsavgorande avser tolkningen av forordningarna nr 1493/1999,
nr 1234/2007 och nr 1308/2013 for att fa klarhet i vilket regelverk som ar
tillampligt pa bedomningen av huruvida registreringen ar 2009 av en skyddad
ursprungsbeteckning for vin, vars beteckning redan var erk&nd innan forordning
nr 1234/2007 tradde i kraft, ar giltig. Denna beteckning gor intrang i ett aldre
varumarke som &r kant och skulle saledes kunna vilseleda konsumenten om vinets
identitet.

Den hanskjutande domstolen har stallt sin forsta tolkningsfraga foratt'fa klarhet i
huruvida bestdammelserna i punkt F.2 b i bilaga VII till foérordning,nr 1493/1999
ska vara tillampliga pa en sadan situation, och den aktuehla registreringen
foljaktligen ar tillaten, eller huruvida artikel 118k i fafordning, Nk1234/2007,
artikel 43.2 i férordning nr 479/2008 och artikel 101.2,i forordning'ar 1308/2013
ska vara tillampliga, och den aktuella registreringen foljaktligen inte artillaten.

Den andra tolkningsfragan stalls enbart for det fall"EU-domstolen slar fast att
beddmningen av huruvida registreringen “av Wdemy saktuella skyddade
ursprungsbeteckningen ar giltig ska g@rasWi enlighetymed® bestammelserna i
punkt F i [bilaga VII] till férordning fAr, 1493/1999. Den hanskjutande domstolen
undrar om det i detta fall finns andrayregler @n de sistndmnda bestdmmelserna som
medfor att en skyddad ursprungsbeteckning\drtegiltig eller inte ska skyddas, for
det fall den gor intrang i ett aldre varumarke som ar kant och saledes skulle kunna
vilseleda konsumenten omévinetstidentitet.

Fragor som har hanskjutits for férhandsavgorande

”1. ... Omfattas registreringar av skyddade ursprungsbeteckningar/geografiska
beteckningar 1“winsektornyfor ‘beteckningar som fanns fore ikrafttradandet av
forordnifilg ni, 1234/2007, senare ersatt av forordning nr 1308/2013, sasom
exempelvisidensskyddadesursprungsbeteckningen ’Salaparuta’ PDO-IT-A0795 av
den'8 augusti 2009 = vad géller registreringshindret i form av ett aldre varumarke
som med/hansynytill 'dess anseende och renommé skulle kunna medféra att den
aktuella “yskyddade ursprungsbeteckningen/geografiska beteckningen  blir
vilseledande'(’skulle kunna vilseleda konsumenten om vinets rétta identitet’) — av
artikel "'43.2] i forordning (EG) nr 479/2008, réttare sagt [artikel] 118k i
forordning nr 1234/2007 (senare artikel 101.[2] i forordning nr [1308]/2013),
enligt vilken en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning inte ska
skyddas om detta ‘med héinsyn till ett varumérkes anseende och renommé’ skulle
kunna vilseleda konsumenten, eller ska det genom tillampning av
rattssékerhetsprincipen (EU-domstolens dom av den 22 december 2010, C-120/08,
Bavaria), enligt vilken faktiska omstandigheter normalt, om inget uttryckligen
talar for motsatsen, ska beddmas mot bakgrund av de réttsregler som gallde nar
omstandigheterna intréffade, antas att den ndmnda bestdmmelsen inte &r tillamplig
pa beteckningar som redan var skyddade pa nationell niva fore registreringen pa
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unionsniva, med den foljden att det tidigare gallande regelverket i férordning (EG)
nr 1493/1999 ar tillampligt och att konflikten mellan den aktuella
ursprungsbeteckningen och det &ldre varumarket ska l6sas i enlighet med
punkt F.2 b i bilaga VII till denna férordning?

2. For det fall den forsta tolkningsfragan besvaras med att forordning nr
1493/1999 ska tillampas pa de faktiska omstandigheterna i det nationella mélet, ...
innehdller da regelverket i [punkt F i bilaga VII] till forordning nr 1493/1999 —
som infordes for att reglera konflikten mellan ett registrerat varumérke for ett vin
eller en druvmust som &r identiskt med skyddade ursprungsbeteekningar eller
geografiska beteckningar for ett vin — en utttmmande forteckning overde fall av
samexistens av de olika kannetecknen och monsterskyddet for vinbeteckningar,
eller kvarstar det under alla omstandigheter fall dar, de ‘yngre, skyddade
ursprungsbeteckningarna eller geografiska beteckningarna, 1 kraft‘av den allmanna
principen att kannetecken inte far vara vilseledandefyar “ogiltiga eller inte ska
skyddas for det fall den geografiska beteckningen med hansyn tillett aldre
varumarkes anseende skulle kunna vilseleda™ allménheten om «Vvinets rétta
identitet?”

Anforda unionsbestammelser

Europeiska unionens stadga om de grundlaggande rattigheterna, sérskilt artikel 17;
forordning (EEG) nr 2081/92, sarskilt artiklarna 14 och 17; férordning (EG) nr
1493/1999, sarskilt artiklarna 48362 ach 54 samtbilaga VII; direktiv 2000/13/EG,
sarskilt artikel 2; forordningsnr 753/2002, sarskilt artikel 28; férordning (EG) nr
510/2006, sarskilt artiklarna 3%och 14; forordning (EG) nr 1234/2007, sérskilt
artiklarna 118b, 1481, 118kgpd181,%118s och 118u; forordning (EG) nr 479/2008,
sarskilt artiklarna 43,%44, 51 ochy54; forordning (EU) nr 1151/2012; férordning
(EU) nr 130812013, sarskilt artikel 101 och 107.

Anférda nationella bestammelser

Den hanskjutande domstolen anfor flera italienska bestammelser pa omradet, dock
utan, att beskriva dem ingaende. Det ror sig om legge 10 febbraio 1992, n. 164 —
Nuevatdisciplina delle denominazioni d’origine dei vini (lag nr 164 av den
10 februari®d992 — Nytt regelverk om ursprungsbeteckningar for vin), sarskilt
artikel\1; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 —
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione d’origine dei vini (presidentdekret nr 348 av den 20 april 1994 —
Forordning om bestammelser angaende forfarandet for erkannande av
ursprungsbeteckningar for vin); decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 —
Codice della proprieta industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 (lagstiftningsdekret nr 30 av den 10 februari 2005 —
immaterialréttslagen, enligt artikel 15 i lag nr 273 av den 12 december 2002),
séarskilt artiklarna 14 och 29; decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 —
Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente [I’etichettatura e la
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presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicita
(lagstiftningsdekret nr 181 av den 23 juni 2003 — Genomférande av direktiv
2000/13/EG om mérkning och presentation av livsmedel samt om reklam for
livsmedel), sarskilt artikel 2; decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 — Tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione
dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (lagstiftningsdekret nr 61 av den
8 april 2010 — Skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar for
vin, som antagits enligt artikel 15 i lag nr 88 av den 7 juli 2009); decreto
legislativo 12 dicembre 2016, n. 238 — Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino (lagdekret nr 238 av den
12 december 2016 — Systematisk reglering av vinodling samt preduktien av och
handel med vin).

Kortfattad redogorelse for de faktiska omstandigheterna och férfarandet i
det nationella malet

Det framgar av beslutet att begara forhandsavgérande‘att Ducawdi Salaparuta &r ett
vinproducerande fdretag som &r innehavarey, awy, flera, varumdarken som
kannetecknar dess viner. Duca di Salaparita é&ckte @ 2046 talan mot bland annat
motparterna i det nationella malet vid«Iribunaléydi Milano(Milano domstol) och
yrkade att registreringen ar 2009,.av %en skyddad /ursprungsbeteckning och
erkannandet pa nationell niva ar 2006, av, ehwregistrerad ursprungsbeteckning
skulle avforas och/eller forklaras agiltiga."‘Buca, di Salaparuta gjorde géllande att
dessa beteckningar &r vilseledande, och/elleriatt ans6kan om registrering gjordes i
ond tro och att beteckningarna undervalla omstandigheter gor intrang i dess
varumarken, som registreradesyar 1989 och ar kanda. Bade de omtvistade
beteckningarna o¢h varumérkena “innehéller termen “Salaparuta”. Tribunale di
Milano ogilladé talany Duca di“Salaparuta dverklagade domen, men Corte di
appello di Milano (Milano appellationsdomstol) lamnade Overklagandet utan
bifall. Dacay, diwSalaparutay har Overklagat den sistndmnda domen till den
hanskjutande demstelen, Corte di cassazione (HOgsta domstolen).

Parternas huvudargument

Till, stod, forsitt yrkande har Duca di Salaparuta dberopat fem grunder. Bara de
forstadre arrelevanta for tolkningsfragorna.

Genom sin forsta grund har Duca di Salaparuta aberopat asidosattande av artikel
118k.2 i forordning nr 1234/2007, vars formulering aterfinns i artikel 43.2 i
forordning nr 479/2008 och senare i artikel 107 i forordning nr 1308/2013. Corte
di appello di Milano gjorde fel ndr den slog fast att giltigheten av den omtvistade
skyddade  ursprungsbeteckningen  skulle  bedémas i enlighet med
overgangsbestammelserna i artikel 51 i forordning nr 479/2008, vilken i allt
vasentligt aterger artikel 118s i forordning nr 1234/2007 och i vilken det stadgas
att beteckningar, sdsom den som &r for handen i det nationella malet, vilka redan
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var skyddade enligt det tidigare géllande regelverket i férordning nr 1493/1999,
automatiskt skulle vara skyddade.

Duca di Salaparuta anser daremot att bedémningen av huruvida den omtvistade
skyddade ursprungsbeteckningen ar giltig ska goras i enlighet med artikel 118k.2 i
forordning nr 1234/2007, enligt vilken en ursprungsbeteckning inte ska skyddas
om detta med hansyn till ett varumérkes anseende och renommé skulle kunna
vilseleda konsumenten om vinets ratta identitet.

Duca di Salaparuta hdvdar att den registrerade ursprungsbeteckning som
innehdller termen “Salaparuta” erkidndes pa nationell nivd nidr“forerdning nr
1493/1999 gallde, medan den skyddade ursprungsheteckning ‘sem innehaller
termen “Salaparuta” registrerades vid en senare tidpunkt, narmare “bestamt, den
8 augusti 2009, nar forordningarna nr 1234/2007 och nr 479/2008, gaillde.
Forordning nr 1493/1999 begransade sig till att tillataserkannandena, pa nationell
niva och foreskrev att de skulle anmalas till kommissioneh, dock utan att faststélla
nagra villkor for beviljande av ansokan om erkanhande ellenaterkallelse av dessa
erkannanden. Forordning nr 1234/2007, i dess “lydelseyenligt “forordning nr
491/2009, upphavde forordning nr 1493/4999 med “verkan, frah och med den
1 augusti 2009. Efter detta datum skulle ett forfarande,tillampas dér registreringen
av en skyddad ursprungsbeteckning®var, underordnad ett slutligt beslut av
kommissionen, medan medlemsstaterna skulle genemfora ett rent forberedande
beddmningsforfarande.

Duca di Salaparuta har eridrat omiattidet i dvergangsbestammelserna i artikel 51 i
forordning nr 479/2008»0ch, i artikel118s i forordning nr 1234/2007, som
aterfinns i artikel 107 i-forordning nr 1308/2013, foreskrevs att beteckningar som
var skyddade avqtidigareverkannanden pa nationell niva och skyddade enligt
forordning nr 1493/1999 skulle registreras i enlighet med det nya regelverket, om
inte kommissionen senastyden 3d‘december 2014 fattade administrativt beslut om
att inte erké@nna dem.

Motfdenna ‘bakgrundiska 'de Gvergangsbestammelser som namns i foregaende
punkt,enligt Duca di'Salaparuta tolkas pa sa sétt att erkannandet pa nationell niva
av,den registreradedursprungsbeteckningen utgjorde en ren forutsattning vad géller
de, beteckningarssom var skyddade enligt forordning nr 1493/1999. Det &r
nodvéndigt men inte tillrackligt att denna forutsattning ar uppfylld for att den
skyddade ursprungsbeteckningen ska fa registreras pa unionsniva. Den skyddade
ursprungsbeteckningen ersatter darfor det tidigare erkannandet pa nationell niva.
Detta innebér enligt ovanndmnda bestammelser i foérordningarna nr 479/2008 och
nr 1234/2007 att skyddet av befintliga vinbeteckningar enbart foljer av det
gallande regelverket vid tidpunkten for registreringen av den skyddade
ursprungsbeteckningen for dessa viner.

Mot bakgrund av 6vergangshestammelserna i artikel 51 i forordning nr 479/2008
och i artikel 118s i forordning nr 1234/2007 innebar det enligt Duca di Salaparutas
uppfattning att nya registreringar av skyddade ursprungsbeteckningar, vilka avser
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beteckningar som redan var erkdnda pa nationell niva enligt forordning nr
1493/1999, inte omfattas av tillampningsomradet for forordning nr 1493/1999,
utan utgor nya registreringar i unionsrattslig mening. Nya registreringar galler
forst fran och med registreringsdatumet och ar skyddade enligt den
unionslagstiftning som var i kraft samma dag, det vill sdga forordning nr
1234/2007, nu forordning nr 1308/2013.

Under dessa omstandigheter har Duca di Salaparuta angripit den Overklagade
domen, eftersom det déari slogs fast att artikel 43.2 i férordning nr 479/2008 inte &r
tillamplig pa bedémningen av huruvida registreringen av den aktuélla skyddade
ursprungsbeteckningen ar giltig med den motiveringen att (erkannandet pa
nationell niva av den registrerade ursprungsheteckning som_innehallerstermen
”Salaparuta” avslutades &r 2006 och detta erkdnnande sedan atnjét skyddet enligt
artikel 51 i férordning nr 479/2008.

For det forsta ar Duca di Salaparuta av den uppfattningen, att'de erkannanden pa
nationell niva av registrerade ursprungsbeteckningar somgallde fare ar 2009,
daribland erkannandet av den registrerade ufsprungsheteckning som innehaller
termen “Salaparuta”, aterkallades och upphordey atthgdlla \fran och med den
1 augusti 2009. For det andra forutsatte registreringemav den omtvistade skyddade
ursprungsbeteckningen inte enbart att férfarandet fér erkannande av denna
registrerade ursprungsbeteckningssskulley avslutasy, utan &aven att det skulle
genomforas ett separat administrativt forfarandes,Det sistndmnda administrativa
forfarandet for registrering av.den skyddade, ursprungsbeteckningen, vilket enbart
omfattas av tillampningsomradet for unionsrétten, inleddes genom registreringen
av den aktuella skyddadewursprungshetéeckningen den 8 augusti 2009 och
avslutades den 1lganuari 2015;, eftersom kommissionen inte senast den
31 december 2014 fattade beslut ‘om’ avregistrering med stod av artikel 51 i
forordning nr 479/2008yoch artikeh118s i forordning nr 1234/2007.

Duca di Salaparutachar gjortigéllande att regelverket i artikel 118k i férordning nr
1234/200%,0chii artikel 43.2 i forordning nr 479/2008, enligt vilket en beteckning
intel skay, skyddashomydetta "med hansyn till ett varumérkes anseende och
renommé” skulle kunna vilseleda konsumenten, &dven ska tillampas vid
bedomningeny, avi¢ huruvida registreringen av den omtvistade skyddade
ursprangsbeteckningen ar giltig. Detta regelverk var i sjalva verket i kraft saval
naridet férfarande som ledde till registreringen av den aktuella skyddade
ursprungsbeteckningen inleddes den 8 augusti 2009 som nér det avslutades den
1 januari 2015.

Enligt Duca di Salaparuta innehaller bilaga VI1 till férordning nr 1493/1999 ingen
bestdammelse som liknar artikel 118k.2 i forordning nr 1234/2007. Den sistndmnda
artikeln utesluter uttryckligen erkannandet av en ursprungsbeteckning for det fall
konsumenten skulle kunna forvéxla denna beteckning med ett annat varumarke
som &r ként. En ursprungsbeteckning kan vidare enligt artikel 1181 i férordning nr
1234/2007 samexistera med ett varumarke i andra fall &n de som namns i artikel
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118k.2. Duca di Salaparuta har gjort géllande att &ven den aktuella skyddade
ursprungsbeteckningen omfattas av ovannamnda artikel 118k.2.

Genom sin andra grund har Duca di Salaparuta i andra hand (for det fall det slas
fast att regelverket i artikel 43.2 i forordning nr 479/2008 och i artikel 118k.2 i
forordning nr 1234/2007 inte &r tillampligt pa forevarande situation) gjort géllande
att det aven enligt det tidigare gallande regelverket, det vill sdaga foérordning nr
1493/1999, inte var tillatet att registrera vinbeteckningar nar detta med hansyn till
ett aldre varumérkes renommeé skulle kunna vilseleda konsumenten.

Duca di Salaparuta har angripit den 6verklagade domen vad galler‘denidel dar det
slas fast att en beteckning, vilken pa samma satt som den som ar fér handen i det
nationella malet gor intrang i ett varumarke som &r kant, ‘kam,vara agnad att
vilseleda allmanheten om vinets ratta identitet och salede$ skapawforvirting, med
nddvandighet ska erkdnnas som giltig enligt férordning nr, 1493/1999, eftersom
det i denna forordning inte uttryckligen foreskrivs att denna beteckningér ogiltig.

Mot bakgrund av en systematisk tolkning avaforordning nr 2493/1999 jamford
med andra unionsréttsliga bestammelser ska det'enligt Duca di*Salaparuta forst
och framst uteslutas att en vilseledandehgeografiskybeteckning ska fa skyddas.
Vidare forefaller det saknas grund for den‘tolkning somygjordes i den dverklagade
domen, enligt vilken vilseledande vinbeteckningar‘inte ar ogiltiga enbart pa grund
av att de erkandes pa nationell nivayinnanwregelverket i férordningarna nr
479/2008 och nr 1234/2007 antogs.

Inom ramen for den tredje grunden;\som, har aberopats i andra hand, har Duca di
Salaparuta stallt fragan-huruvidabilaga V11 till forordning nr 1493/1999 ska tolkas
pa sa satt att avendskyddadesursprungsbeteckningar som med hansyn till ett aldre
varumarkes anseende skulle kunna vilseleda konsumenten om vinets rétta identitet
ska fa skyddas. Enligt punkt F.2.i bilaga VII till forordning nr 1493/1999 ska det
aldre varumérket,inte ens fa,anvandas langre for det fall det — som i forevarande
fall — &ridentiskt med en senare registrerad skyddad ursprungsbeteckning. Enligt
Duca dizSalaparuta,skulle detta innebéra en expropriation av varumarket, utan att
dettasker i det'allmanna intresset och utan att det betalas nagon kompensation.

I'detta hanseende,har Duca di Salaparuta aberopat en orimlig skillnad i behandling
jamfort'medden identiska situation som ror forhallandet mellan ett aldre vélkant
varumarke oeh en skyddad ursprungsbeteckning som har registrerats vid en senare
tidpunkt enligt férordning nr 2081/92, som omfattar ursprungsbeteckningar for
andra jordbruksprodukter och livsmedel an vin. | artikel 14.3 i den sistndmnda
forordningen stadgas namligen foljande: “En ursprungsbeteckning eller en
geografisk beteckning skall inte registreras néar detta med héansyn till ett
varumaérkes anseende och renommé och den tid som det har anvants ar dgnat att
vilseleda konsumenten om produktens ratta identitet.”
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Kortfattad redogorelse for skalen till att forhandsavgdrande begars

Det framgar av beslutet att begdra forhandsavgorande att den forsta
tolkningsfragan ror vilket regelverk som ér tillampligt pa situationer som den
aktuella, som avser perioden fran ar 2006 till ar 2009 da det fanns en befintlig
ursprungsbeteckning, det vill séga en registrerad ursprungsbeteckning, som hade
erkants av medlemsstaten ar 2006 och som samexisterade med eller ersattes av ett
skydd pa unionsniva, det vill sdga en skyddad ursprungsbeteckning. | detta
sammanhang undrar den hanskjutande domstolen huruvida det ursprungliga
erkannandet — pa nationell niva — fortfarande ar giltigt och atnjuter skyddet enligt
forordning nr 1493/1999, eller huruvida det ska antas att detta erkannande ersattes
av den skyddade ursprungsbeteckningen, med den foljden att denpa beteckning
omfattas av det regelverk som géllde vid tidpunkten, forwforfarandety for
registrering av denna skyddade ursprungsbeteckning.

Vad galler den unionsréttsliga ramen betonas det%i beslutet “att begara
forhandsavgorande att forordning nr 1493/1999<innebarienyforsta omdefiniering
av regelverket for vinmarknaden och inforde en klassificeringav vin. Forordning
nr 479/2008 medforde en ny Klassificering, i vinsektorn sem omfattar skyddade
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningaryforwiner'som kénnetecknas
av ett specifikt samband med sitt urspringsomrade.

Den hénskjutande domstolen finner “attw,anvdndningen av skyddade
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i vinsektorn i regel har lett
till en avveckling av de nationella, skyddssystemen. Av detta skal inforde
forordningarna pa dettasomrade dvergangsbestammelser for att ta hansyn till att de
nationella lagstiftningarna i vissa,EU-medlemsstater redan omfattade ett regelverk
for ursprungsbeteCkningaritalienyhar anvant sig av mojligheten bibehalla de
nationella beteekningarna pa det sétt som foreskrivs i férordning nr 1308/2013. De
kan saledes samexisteratmed de europeiska beteckningarna. | detta hanseende
géller ursprungsbetéckningen,”DOC” fortfarande pa nationell niva.

Detpreciserasidessutom. beslutet att begéra férhandsavgérande att forfarandet for
registrering aviskyddade ursprungsbeteckningar bestar av tre steg. | det forsta
Steget ‘lé@mnar_ vinproducenter in ansdkan om registrering av en skyddad
ursprungsbeteckning till den medlemsstat dar vinodlingszonen ar beldgen. | det
andra steget “kontrollerar medlemsstaten att villkoren &r uppfyllda, behandlar
eventuella mottagna invéndningar och vidarebefordrar dérefter ansokan till
kommissionen. | det tredje steget gér kommissionen en ytterligare bedémning och
fattar slutligt beslut om registrering av den skyddade ursprungsbeteckningen.

Den hanskjutande domstolen hanvisar till EU-domstolens dom i mal C-120/08,
Bavaria, som ror tolkningen av forordning nr 2081/92 om ursprungsbeteckningar
for andra jordbruksprodukter och livsmedel &n vin. Det framgar av denna dom for
det forsta att rattssakerhetsprincipen utgor hinder for att det faststdlls att en
unionsrattsakt ska tillampas fran en tidigare tidpunkt &n den tidpunkt da den
offentliggors. Det kan dock i undantagsfall forhalla sig pa annat sétt, nar det
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efterstravade malet kraver detta och de berorda parternas beréttigade
forvantningar vederborligen respekteras. For det andra slog EU-domstolen i
samma dom fast att rattssdkerhetsprincipen kréver att faktiska omstandigheter
normalt, om inget uttryckligen talar for motsatsen, ska bedomas mot bakgrund av
de rattsregler som gallde nar omstandigheterna intraffade. Aven om en ny lag
saledes endast galler for framtiden, ska den — om inte annat foreskrivits —
emellertid tillampas &ven pa framtida verkningar av situationer som uppkommit
da den tidigare bestammelsen géllde.

Den hanskjutande domstolen papekar att forevarande situation enligt den
Overklagade domen omfattas av artikel 51 i forordning nr 479/2008, dar det
foreskrivs att ursprungsbeteckningar som redan var skyddade enligt artikel 54 i
forordning nr 1493/1999 automatiskt ska vara skyddade i kraft @wregistreringen i
enlighet med artikel 46 i forordning nr 479/2008, om inte kommissienen senast
den 31 december 2014 fattade beslut om att dra in skyddet.

Enligt Duca di Salaparutas uppfattning ar artikel®&4,i forordaningsnar 479/2008 och
artikel 118s i forordning nr 1234/2007 daremot, enbarttillampliga‘pa forfarandet
for registrering av den omtvistades, skyddade, “trsprungsbeteckningen.
Beddmningen av huruvida registreringentav denna skyddade ursprungsbeteckning
ar giltig ska daremot goras i enlighet 'med artikel 43.20i forordning nr 479/2008.
Den aktuella skyddade ursprungsbeteckningen “registrerades namligen den
8 augusti 2009 och utgdr saledes ett “nyttyinslag som inte kan omfattas av
tillampningsomradet for forerdning nr 1493/2999, eftersom denna forordning
upphavdes med verkan fraf och med den 1 augusti 2009.

Den andra tolkningsfragan ror det fall 'dér det slas fast att forordning nr 1493/1999
ar tillamplig pa den situation'som avses i den forsta fragan. Det betonas i beslutet
att begara forhandsavgérande att'denna forordning inte innehaller ndgon specifik
bestammelse for att 10sa konflikien mellan ett dldre varumarke som ar ként och en
yngre ursprungsbetéckning 'som gor intrang i detta varumarke och skulle kunna
vilseleda konsumenten. | detta hanseende énskar den héanskjutande domstolen fa
klarhet ishuruvida det uriden systematiska tolkningen av regelverket om skydd av
varumarken kan,harledas en allmén princip for skydd av varumarken, daribland
ursprungsbeteckningar, mot yngre vilseledande k&nnetecken. | detta sammanhang
ska artikel"24 i1 férordning nr 2081/92 beaktas, dven om denna forordning inte &r
tillampligypa vinsektorn.

Som den hénskjutande domstolen preciserar syftade férordning nr 2081/92, till
skillnad fran forordning nr 1493/1999, till att fullstandigt och uttémmande reglera
ursprungsbeteckningar. Bland annat inneholl artikel 14.3 i férordning nr 2081/92
regeln om att en ursprungsbeteckning inte skulle registreras nér detta med hénsyn
till ett varumarkes anseende och renommé och den tid som det hade anvéants var
agnat att vilseleda konsumenten om produktens rétta identitet. VVad géaller vin
inférdes denna regel forst genom férordning nr 497/2008.
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| detta hdnseende erinrar den hanskjutande domstolen om att alla kdnnetecken och
beskrivande tecken, varumarken eller ursprungsbeteckningar som skulle kunna
vilseleda allmanheten ar forbjudna enligt flera bestammelser. Bland dessa kan
ndmnas artikel 10 b i Pariskonventionen av den 20 mars 1883 for skydd av den
industriella  &ganderatten, artikel 3bis i Madridoverenskommelsen om
internationell registrering av varumaérken av den 14 april 1891 vad galler kampen
mot forfalskade eller vilseledande ursprungsbeteckningar, senare reviderad i
Washington, Haag, London och Lissabon, samt artikel 2 i direktiv 2000/13.

Den hénskjutande domstolen betonar att det enligt motparterna idet nationella
malet i handelse av konflikt mellan varumarken och kvalitetsheteckningar ofta
tillampas en annan regel an den huvudregel pa omradet for kannetecken som gar
ut pa att aldre rattigheter har foretrade framfor yngre rattigheter. | “detta
sammanhang tycks unionslagstiftaren ha gjort ett{ val till “férman for
kvalitetsbeteckningar i den bemarkelsen att dessa harfforetrddesframfor derandra
typerna av kdnnetecken.

Forhallandena mellan skyddade beteckningar 6¢h vartimarkenti, vinsektorn som i
stort sett liknar de for andra livsmedelsprodukter har. enligt den hanskjutande
domstolen forst reglerats genom forordning nr 479/2008y,s0m har infort ett nytt
regelverk for registrering pa unionsniva av skyddade ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar for vinDetta regelverk har.med verkan fran och med
den 1 augusti 2009 ersatt regelverket i forordningunr 1493/1999, vilket var baserat
pa att beteckningarna registierades pa nationell niva och sedan automatiskt
erkéndes pa unionsniva.
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