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Paaasiamkohde

Padasian oikeudenkdynnissa on kyse vaatimuksesta, joka koskee viinialan
suojatun alkuperanimityksen (SAN) rekisterdinnin ja sitd vastaavan kansallisen
tarkistetun alkuperanimityksen (denominazione di origine controllata, DOC)
tunnustamisen julistamista mitattdmaksi ja/tai patemattémaksi. Vaatimuksensa
tueksi valittaja on esittdnyt, ettd kyseiset nimitykset ovat harhaanjohtavia ja/tai
ettd niitd on haettu vilpillisessa mielessa ja ettd ne loukkaavat joka tapauksessa
toiselle kuuluvia tavaramerkkeja.
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Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeudellinen perusta

Ennakkoratkaisupyynto koskee asetusten (EY) N:0 1493/1999,
(EY) N:0 1234/2007 ja (EU) N:o 1308/2013 tulkintaa sen selvittdmiseksi, mité
jarjestelmaa on sovellettava sellaisten viinien vuonna 2009 tehdyn suojatun
alkuperanimityksen rekisterginnin voimassaolon selvittdmiseen, joita koskeva
nimitys oli tunnustettu jo ennen asetuksen N:o 1234/2007 voimaantuloa. Kyseinen
nimitys loukkaa aiempaa, tunnettua tavaramerkkid, ja se voi siten johtaa kuluttajia
harhaan viinin tunnistamisessa.

Ensimmaéiselld  ennakkoratkaisukysymyksellddn  ennakkoratkaisuay, pyytanyt
tuomioistuin tiedustelee, onko téllaisessa tapauksessa sovellettava asetuksen
N:0 1493/1999 liitteessa VIl olevan F kohdan 2 alakohdan ®alakohdan
s&annoksid, jolloin tallainen rekisterdinti on sallittu,.vai onko sovellettava
asetuksen N:0 1234/2007 118 k artiklan, asetuksend N:0'479/2008,, 43 artiklan
2 kohdan ja asetuksen N:0 1308/2013 101 artiklan 2 kehdan saannoksid, jolloin
kyseinen rekisterdinti ei ole sallittu.

Toinen ennakkoratkaisukysymys koskee yksinomaan vaihtoehtea, jossa unionin
tuomioistuin katsoo, ettd kyseiseen suojatunalkuperanimityksen rekisterdinnin
voimassaolon selvittdmiseen sovelletaanyasetuksen N:012493/1999 [liitteessa VI
olevan] F kohdan s&&nnoksid. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin
tiedustelee, onko siind tapauksessa olemassasviimeksi mainituista sdannoksista
poikkeavia oikeussaantdja,ajoiden  perusteella suojattu alkuperdnimitys olisi
patematon tai ei saisi sugjaa siind tapauksessa, ettd se loukkaa aikaisempaa,
tunnettua tavaramerkkida jawswvoimpsiten,, johtaa kuluttajia harhaan viinin
tunnistamisessa.

Ennakkoratkaisukysymykset

1. Sovelletaanko viinialalla ennen asetusta (EY) N:0 1234/2007, joka on
sittemmin korvattu asetuksella (EU) N:o 1308/2013, olemassa olleiden nimitysten
SAN-“Ja,SMM-rekisterointeihin — erityisesti 8.8.2009 rekisterdityyn suojattuun
alkuperédnimitykseen (SAN) “Salaparuta” PDO-1T-AQ795 —, siltd osin kuin kyse
onhylkaysperusteesta, joka johtuu aikaisemmasta tavaramerkisté, joka maineensa
ja tunpettavuutensa vuoksi voi tehdd kyseisesta SAN/SMM-merkinndsta
harhaanjohtavan  (”suoja  saattaa johtaa kuluttajaa  harhaan tuotteen
tunnistamisessa”), asetuksen (EY) N:0479/2008 43 artiklan [2 kohtaa],
oikeammin asetuksen N:01234/2007 118 k [artiklaa] (sittemmin asetuksen
N:0 [1308]/2013 101 artiklan [2 kohtaa]), jonka mukaan nime& ei saa suojata
alkuperanimityksend tai maantieteellisena merkintdnd, jos se saattaa johtaa
kuluttajaa harhaan tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi”, vai onko
niin, ettei edelld mainittua oikeussaantda voida soveltaa nimityksiin, jotka saivat
jo kansallista suojaa ennen unionin laajuista rekisterdintid, oikeusvarmuuden
periaatteen nojalla (unionin tuomioistuimen tuomio 22.12.2010, Bavaria, C-
120/08), jonka mukaan kaikkia tosiseikkoja tavallisesti arvioidaan niiden aikaisten
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oikeussaantojen perusteella, ellei toisin nimenomaisesti ilmoiteta, mist4 seuraa,
ettd on sovellettava aiempaa lainsaadantoa eli asetusta (EY) N:o 1493/1999 ja ettd
alkuperanimityksen ja aiemman tavaramerkin valinen konflikti on ratkaistava sen
perusteella, mitd mainitun asetuksen liitteessd VII olevan F kohdan 2 [kohdan]
b alakohdassa saddetaan?

2. Jos ensimmaéiseen kysymykseen annettavan vastauksen perusteella todetaan,
ettd nyt tarkasteltavaan tosiseikastoon on sovellettava asetusta N:o 1493/1999,
séanteleekd kyseisen asetuksen liitteessa [Vl oleva] F [kohta], jossa s&adetddn
konfliktista, jossa jonkin viinin tai rypéleen puristemehun rekisterdity
tavaramerkki on samanlainen kuin jonkin viinin suojattu alkuperdnimitys tai
maantieteellinen merkintd, tyhjentavasti kaikkia tilanteita, joissa erilaisetimerkit
voivat olla olemassa rinnakkain ja joissa viinien nimitykset voivat saada‘suojaa;
vai jaadko jaljelle kuitenkin mahdollisuus, ettd myohemméat SAN- tai SMM-
merkinndt ovat patemattomid tai jaavat vaille  suojaa, jos, Kyseinen
maantieteellinen merkintd voi johtaa yleis6a harhaan, viinin tunnistamisessa
aikaisemman tavaramerkin maineen vuoksi, semyleisen periaatteenynojalla, jonka
mukaan erottamiskykyiset merkit eivét saa olla harhaanjehtavia?

Unionin oikeussdannot, joihin viitataan

Euroopan unionin perusoikeusKirja, erityisestin,sen 17 artikla; asetus (ETY)
N:0 2081/92, erityisesti seaml14 “ja 17-artikla; asetus (EY) N:01493/1999,
erityisesti sen 48, 52 ja 54 artikla seka liite VI; direktiivi 2000/13/EY, erityisesti
sen 2 artikla; asetus (EY) N:e.753/2002, erityisesti sen 28 artikla; asetus (EY)
N:0 510/2006, erityisesti sen 3 ja" 14 artikla; asetus (EY) N:0 1234/2007,
erityisesti sen 118 b, “1184;, 118 k, 1181, 118s ja 118 u artikla; asetus (EY)
N:0 479/2008, erityisesti sen 43,344, 51 ja 54 artikla; asetus (EU) N:o 1151/2012;
asetus (EU) N:o 1308/2013; erityisesti sen 101 ja 107 artikla.

Kansalliset oikeussaannot, joihin viitataan

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin viittaa useisiin italialaisiin asiaa
koskeviin sédannoksiin selittaméattd niitd kuitenkaan sen enempad. Namé ovat:
viinien,alkuperanimityksia koskevasta uudesta sddntelysta 10.2.1992 annettu laki
nro 164" (legge 10 febbraio 1992, n. 164 - Nuova disciplina delle denominazioni
d’origine “'dei  vini), erityisesti sen 18§; viinien alkuperanimitysten
tunnustamismenettelyn s&éntelyd koskevasta sd&nnostosta 20.4.1994 annettu
tasavallan presidentin asetus nro 348 (decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 348 - Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione d'origine dei vini); 12.12.2002 annetun lain
nro 273 15 8:n mukaisesti teollisoikeuskoodeksista 10.2.2005 annettu asetus
(decreto legislativo) nro 273 (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice
della proprieta industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273), erityisesti sen 14 ja 29 §; myytdvaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden
merkint6j4, esillepanoa ja mainontaa  koskevan direktiivin 2000/13/EY
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taytantdonpanosta 23.6.2003 annettu asetus (decreto legislativo) nro 181 (decreto
legislativo 23 giugno 2003, n. 181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE
concernente I’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la
relativa pubblicita), erityisesti sen 28; viinien alkuperdnimitysten ja
maantieteellisten merkint6jen suojasta 7.7.2009 annetun lain nro 88 15 8:n
taytantdonpanemiseksi 8.4.2010 annettu asetus (decreto legislativo) nro 61
(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); viinin viljelyd ja tuotantoa sek& viinilld k&ytdvaa kauppaa
koskevasta yhtendissadntelystd 12.12.2016 annettu asetus (decreto legislativo) nro
238 (decreto legislativo 12 dicembre 2016, n. 238 - Disciplina ‘organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio delgvino).

Y hteenveto tosiseikoista ja menettelysta

Ennakkoratkaisukysymyksesta ilmenee, ettd “padasian  oikeudenkaynnissé
valittajana oleva yritys on viinintuottaja, joka omistaa eréita tavaramerkkejé, joilla
sen tuottamat viinit erottuvat muista. Vuonna 2016 se haastoi erityisesti padasian
oikeudenkdynnissa vastapuolina olevat yritykset,aikeuteen Tribunale di Milanossa
(Milanon alioikeus, Italia) ja vaati tuomieistuinta vahvistamaan, ett4d vuonna 2009
rekisteroity suojattu alkuperénimitys,, (SAN) ja, vuonna 2006 tunnustettu
italialainen tarkistettu alkuperanimitys, (DOE€) “olivat mitattomia ja/tai
patemattomia: se vaitti, ettdkyseiset nimitykset olivat harhaanjohtavia ja/tai
vilpillisesti hankittuja jal ettd ne “joka “tapauksessa loukkasivat valittajan
vuonna 1989  rekisterdimia, yotunnettujany, tavaramerkkeja. Sek&d kyseisissé
alkuperanimityksissa" etta valittajan ‘tavaramerkeissa esiintyy nimittdin sana
Salaparuta. @Milanon ‘aliotkeus hylkasi vaatimuksen, jolloin valittaja valitti
tuomiosta) Cortemd’appello 4di “Milanoon (Milanon ylioikeus, Italia). Corte
d’appello pysytti ensimmaisessd oikeusasteessa annetun tuomion. Valittaja valitti
tastd ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytaneeseen tuomioistuimeen, Corte di
cassazioneen (ylin tuomioistuin, Italia).

Paaasian astanosaisten keskeiset lausumat

Corte'adi cassazioneen tekemdassddn valituksessa valittaja on esittdnyt viisi
valitusperustetta, joista ensimmaéiset kolme ovat ennakkoratkaisukysymysten
kannalta merkityksellisia.

Ensimmadisessa  valitusperusteessaan  valittaja  vaittdd, ettd asetuksen
N:0 1234/2007 118 k artiklan 2 kohtaa, jonka sanamuoto toistetaan asetuksen
N:0 479/2008 43 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:0 1308/2013 107 artiklassa,
on rikottu. Corte d’appello katsoi valittajan mukaan virheellisesti, ettd
rildanalaisen suojatun alkuperanimityksen voimassaolon selvittdmiseksi on
sovellettava asetuksen N:0479/2008 51 artiklan siirtymésaannostd, jossa
kaytdnnossd toistetaan asetuksen N:0 1234/2007 118 s artiklan s&&nndkset ja
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séédetddn nyt tarkasteltavan Kkaltaisten, aiemman asetuksen N:0 1493/1999
perusteella jo suojattujen nimitysten automaattisesta suojaamisesta.

Valittaja vaittdd sitd vastoin, ettd riidanalaisen suojatun alkuperénimityksen
voimassaolon selvittdmiseksi on sovellettava asetuksen N:0 1234/2007
118 k artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan nimea ei saa suojata alkuperanimityksena,
JOs suoja saattaa tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi johtaa kuluttajaa
harhaan tuotteen tunnistamisessa.

Valittajan mukaan Salaparuta-sanan sisaltdva tarkistettu alkuperanimitys
tunnustettiin - kansallisesti asetuksen N:0 1493/1999 voimassa %ellessa, ja
Salaparuta-sanan sisaltdva suojattu alkuperanimitys rekisterditiin “myohemmin,
8.8.2009, asetusten N:0 1234/2007 ja N:0 479/2008 voimassa ollessa. Asetuksessa
N:0 1493/1999 rajoituttiin valittajan mukaan vain tunnustamaan kansallisesti
myonnetyt nimikkeet ja edellyttdmaan, ettd ne on' 1lmoitettava skomissiolle,
asettamatta ehtoja niiden tunnustamiselle tai epaamiselle. Asetus N:0 1493/1999
kumottiin valittajan mukaan 1.8.2009 alkaen“hasetuksella “N:01234/2007,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella “N:o 492/2009. Kyseisesté
paivamaarastd lahtien suojatun alkuperanimityksen “rekisteréintimenettelyssa
rekisterdinnin edellytyksend on valittajan mukaan_ollut “kemission lopullinen
padtos, kun taas jasenvaltiot ovat vain toteuttaneet alustavam arviointimenettelyn.

Valittaja muistuttaa, ettd asetuksen N:io 479/2008" 51 artiklan ja asetuksen
N:0 1234/2007 118 s artiklan™ mukaisen “sirtymasaantelyn, jonka sanamuoto
toistuu asetuksen N:0 1308/2013 107 artiklassa, mukaisesti aiemmat kansallisesti
myonnetyt, asetuksella N:01493/1999 suejatut nimitykset rekisteroitiin uuden
jarjestelmén mukaisestinja vastaavin oikeusvaikutuksin, ellei komissio evéannyt
niilta suojaar81.12.2014 mennessa.

Taman huomioon “ottaen ‘valittaja katsoo, ettd edellda [6] kohdassa mainittu
siirtymasaéntely on “ymmaérrettdva siten, ettd asetuksella N:0 1493/1999
suojattujen nimikkeiden, osalta tarkistetun alkuperanimityksen kansallinen
tunaustaminen muodosti ainoastaan ennakkoedellytyksen, joka oli valttdmé&ton
mutta efuriittdva setkka, jotta kyseinen nimitys voitiin rekisterdida suojattuna
alkuperénimityksend unionin laajuisesti. Suojattu alkuperdnimitys on toisin
sanoen korvannut aikaisemman kansallisesti tunnustetun nimityksen niin, etta
edella“ymainittujen asetuksen N:0 479/2008 ja asetuksen N:o 1234/2007
sdannosten, mukaisesti olemassa oleville viinien nimityksille mydnnettdva suoja
perustuu yksinomaan saantelyyn, joka oli voimassa silloin, kun kyseisten viinien
suojattu alkuperanimitys rekisterditiin.

Tasta seuraa, ettd — kuten valittaja toteaa — suojattujen alkuperanimitysten uudet
rekisterdinnit, jotka koskevat asetuksen N:0 1493/1999 mukaisia kansallisesti jo
tunnustettuja nimityksid, asetuksen N:0479/2008 51 artiklan ja asetuksen
N:0 1234/2007 118 s artiklan mukaisesti, eivat kuulu asetuksen N:0 1493/1999
soveltamisalaan vaan ovat unionin oikeuden mukaisia uusia rekisteréinteja. Uudet
rekisteréinnit ovat valittajan mukaan olemassa vasta siitd paivasta lahtien, jolloin
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ne tehdaan, ja niitd suojataan kyseisend paivana voimassa olleen unionin oikeuden
nojalla, toisin sanoen asetuksen N:01234/2007 ja nykyaan asetuksen
N:0 1308/2013 nojalla.

Naissé olosuhteissa valittaja riitauttaa valituksenalaisen tuomion, koska siina
katsotaan, ettd asetuksen N:0 479/2008 43 artiklan 2 kohtaa ei voida soveltaa
kyseisen suojatun alkuperénimityksen rekisteréinnin voimassaolon selvittdmiseen,
silla perusteella, ettd Salaparuta-sanan sisaltdva tarkistettu alkuperanimitys oli
tunnustettu kansallisesti vuonna 2006 ja kyseinen tunnustaminen nautti sittemmin
asetuksen N:o 479/2008 51 artiklassa saadettya suojaa.

Valittajan mukaan ennen vuotta 2009 olemassa olleet kansallisten tarkistettujen
alkuperénimitysten  tunnustamiset, Salaparuta-sanan sisaltdvan  tarkistetun
alkuperanimityksen tunnustaminen mukaan luettuna, kumottiin lainsaadantoteitse
ja niiden voimassaolo péaattyi 1.8.2009. ToisekSI riidanalaisen ‘Suojatun
alkuperénimityksen rekisterdinti ei edellyttanyt ainoastaan kyseisen' tarkistetun
alkuperanimityksen tunnustamismenettelyn loppuunisaattamista, vaan-se merkitsi
my0s erillistd hallinnollista menettelyd. Tama sugQjatun<alkuperanimityksen
rekisterdintid koskeva hallinnollinen menettely, joka kuuluu yksinomaan unionin
oikeuden soveltamisalaan, kaynnistyi kyseisen ysuojatunyalkuperanimityksen
rekisterdinnilla 8.8.2009 ja paattyi 1.1.2015, koska, komissio ei vaatinut kyseisen
rekisterdinnin peruuttamista asetuksen \N:0%479/2008 51 artiklan ja asetuksen
N:0 1234/2007 118 s artiklan mukaisesti 31.12:2014 mennessé.

Valittaja esittdd, ettd asetuksen N:0:1234/2007 118 k artiklan ja asetuksen
N:0 479/2008 43 artiklan “2kohdan ‘mukaista sadntelyd, jonka mukaan
alkuperanimitysta ei‘saa, suojata, jos' suoja saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan
“tavaramerkin maineen, jaltunnettavuuden vuoksi’, on sovellettava myds
rildanalaiSen msuejatunt, alkuperanimityksen  rekisterdginnin ~ voimassaolon
selvittamiseen, koskay, kyseinen saantely oli voimassa sekd kyseisen suojatun
alkuperénimityksen rekister@intiin johtaneen menettelyn alkamispéivana 8.8.2009
ettd sen paattymispéivana 1.1.2015.

Valittajanymukaan “asetuksen N:0 1493/1999 liitteessé VII ei ollut vastaavaa
sdannosta  kuin asetuksen N:0 1234/2007 118 k artiklan 2 kohta, jossa
nimenomaisesti ‘Suljetaan pois alkuperadnimityksen tunnustaminen, jos kuluttaja
voisi sekoittaa kyseisen nimityksen toiseen, tunnettuun tavaramerkkiin. Liséksi
asetukseny, N:0 1234/2007 118l artiklassa s&&detddn valittajan  mukaan
alkuperanimityksen ja tavaramerkin mahdollisesta rinnakkaisesta olemassaolosta
muissa kuin 118 k artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Valittaja véaittaa,
ettd myos nyt tarkasteltavaan suojattuun alkuperanimitykseen sovelletaan edella
mainitun 118 k artiklan 2 kohdan sdénnoksié.

Toisessa valitusperusteessaan valittaja vaittaa toissijaisesti (siind tapauksessa, etta
tuomioistuin katsoo, ettd asetuksen N:o0 479/2008 43 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen
N:0 1234/2007 118 k artiklan 2 kohtaa ei sovelleta nyt tarkasteltavaan
tapaukseen), ettd sellaisten viinien nimitysten rekisterdinti, jotka voisivat johtaa
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kuluttajaa harhaan aiemman tavaramerkin tunnettavuuden vuoksi, ei ole sallittua
myd6skaan aikaisemman saantelyn eli asetuksen N:o 1493/1999 nojalla.

Valittaja riitauttaa valituksenalaisen tuomion silta osin kuin siinéd todetaan, etta nyt
tarkasteltavassa tapauksessa kyseessd olevan kaltainen aikaisempaa tunnettua
tavaramerkkid loukkaava alkuperénimitys voi johtaa yleisdd harhaan viinin
tunnistamisessa ja osoittautua siten harhaanjohtavaksi, on valttdmatt4
tunnustettava asetuksen N:0 1493/1999 mukaisesti péatevéksi, koska siind ei
nimenomaisesti séadetd téllaisen nimityksen patemattomyydesta.

Valittajan mukaan asetuksen N:01493/1999 systemaattisesta Wtulkinnasta
suhteessa muihin unionin oikeuden normeihin seuraa yhtadltdy, ettd
harhaanjohtavan maantieteellisen nimityksen suoja on suljettavaypois; toisaalta sen
perusteella vaikuttaa perusteettomalta valituksenalaisessa tuomigssa omaksuttu
sééantelyn tulkinta, jonka mukaan viinien osalta harhaanjohtavat nimitykset eivéat
ole pateméattémiad vain siksi, ettd ne oli tunnustettu kansallisesti ennen asetuksilla
N:0 479/2008 ja N:0 1234/7000 kayttoon otettua saantelya.

Kolmannessa valitusperusteessaan, joka @n niin ikaan, toissijainen, valittaja
tarkastelee mahdollisuutta, ettd asetuksen“hN:o0 1493/1999 liitettd VIl olisi
tulkittava siten, ettd siind saadetadn myos,sellaisten, suojattujen alkuperanimitysten
suojasta, jotka aikaisemman tavaramerkin maineen vuoksi voivat johtaa kuluttajia
harhaan viinin tunnistamisessa; mikali - mainittu, aikaisempi tavaramerkki on
samanlainen kuin sittemminmrekisteroity' Suojattu alkuperénimitys, kuten nyt
tarkasteltavassa tapauksessa, sitd ei valittajan, mukaan asetuksen N:o 1493/1999
liitteessa VII olevan F kohdans2kohdan mukaisesti voitaisi endad edes kayttaa,
jolloin kyseinen tavaramerkki valittajan mukaan pakkolunastettaisiin ilman yleista
etua koskevia syitd ja ilman-kervausta.

Tassda yhteydessa “valittaja vetoaa siihen, ettd kyseessd on kohtuuttoman
epayhdenvertainen kohtelu “verrattuna samanlaiseen tilanteeseen, jossa kyseessa
on yhtaaltd “hyvédmaineinen aikaisempi tavaramerkki ja toisaalta muiden
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kuin viinin alkuperénimityksia koskevan
asetuksemiN:o 2081/92'mukaisesti sittemmin rekisterdity suojattu alkuperanimitys.
Viimeksi mainitun asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa nimittdin sdddetaan
seuraavaa: “Alkuperdanimitystd tai maantieteellistd merkintdé ei saa rekister6ida,
jos tavaramerkin maineen ja kuuluisuuden sek& sen ajan pituuden, jonka sitd on
kaytetty, “perusteella rekisterdinti saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen
tunnistamisessa.”

Tiivistelma ennakkoratkaisupyynnon perusteista

Nyt tarkasteltavasta ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd ensimmainen
ennakkoratkaisukysymys koskee suojajarjestelmad, jota on sovellettava sellaisiin
nyt tarkasteltavan kaltaisiin tilanteisiin, joissa vuosien 2006 ja 2009 vélisena
aikana oli jo ennestadn olemassa oleva alkuperénimitys, toisin sanoen tarkistettu
alkuperénimitys (DOC), joka oli myonnetty j&senvaltiossa vuonna 2006 ja jota
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tdydennettiin tai joka Kkorvattiin sittemmin unionin tason suojalla eli suojatulla
alkuperanimityksella (SAN). Taltd osin kansallinen tuomioistuin tiedustelee,
pysyyko ensin myonnetty (kansallinen) suoja voimassa ja saako se asetuksen
N:0 1439/1999 mukaista suojaa vai onko katsottava, etté suojattu alkuperéanimitys
korvaa kyseisen suojan ja ettd kyseiseen nimitykseen sovelletaan ndin ollen
lainséadantod, joka oli voimassa silloin, kun kyseinen suojattu alkuperanimitys
rekisteroitiin.

Asiaa koskevista unionin oikeussédénndista ennakkoratkaisupyynndssé todetaan,
ettd asetuksella N:0 1493/1999 viinimarkkinoita koskeva sééntely madriteltiin
ensimmaistd kertaa uudelleen ottamalla kayttoon viinien luokitus. “Asetuksella
N:0 479/2008 vahvistettiin ennakkoratkaisupyynnén mukaan viinialany, uusi
luokitus, jossa sdddetddn suojatusta alkuperénimityksestd, ja “\suojatusta
maantieteellisestd ~ merkinnédstd  viineille, joilla_ggon  ‘erityinen  side
alkuperdalueeseensa.

Ennakkoratkaisua pyyténeen tuomioistuimen mukaan suojatun
alkuperanimityksen ja suojatun maantieteellisen: merkinnan“kéyttd viinialalla on
sddnnonmukaisesti johtanut kansallisten suojajarjestelmien, poissulkemiseen niin,
ettd kyseistd alaa koskevissa asetuksissa on saadetty siirtymésaannoksista, joilla
on huomioitu se tosiseikka, ettd" joeissakin“unioninp alueen kansallisissa
oikeusjarjestyksissa oli jo kaytossa alkuperanimityksid koskevaa sadntelya. Italia
kaytti asetukseen N:o0 1308/2013)sisaltynyttd oikeuttaan ja séilytti kansalliset
nimitykset, joita voidaan sSiten edelleen k&yttdd eurooppalaisten nimitysten
rinnalla. Né&in ollen DOC-alkuperanimitys, on edelleen sdilyttdnyt arvonsa
kansallisella tasolla.

Ennakkoratkaisupyynn@ssad tdsmennetaan liséksi, etta suojattujen
alkuperénimitysten, rekisterdintimenettelyssa on kolme vaihetta. Ensimmaisessa
vaiheessa Vilnintuottajat * jattavat suojatun alkuperéanimityksen rekisterdintia
koskevan hakemuksentsille jjasenvaltiolle, jossa kyseisten viinien tuotantoalue
sijaitsee.” Toisessa vaiheessa jasenvaltio, joka on ensin tehnyt tarvittavan
tarkastuksen varmistaakseen edellytysten tdyttymisen ja ratkaissut mahdolliset
vastustukset, toimittaa hakemuksen komissiolle. Kolmannessa vaiheessa komissio
tekee oman<), tarkastuksensa ja tekee lopullisen p&atdksen  suojatun
alkuperanimityksen rekisterdinnisté.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin muistuttaa unionin tuomioistuimen
tuomiosta Bavaria (C-120/08), joka koski viinialalle kuulumattomien
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperamerkinndistd annetun asetuksen
N:02081/1992 tulkintaa. Kyseisestd tuomiosta ilmenee yhtaalta, ettd
oikeusvarmuuden periaate estdd sen, ettd unionin s&adoksen soveltamisen
alkamisajankohta on aikaisempi kuin julkaisuajankohta, mutta tilanne voi
poikkeuksellisesti olla toinen, jos se on valttdmatontd saadokselld tavoiteltujen
paaméérien saavuttamiseksi ja jos asianomaisten perusteltua luottamusta
kunnioitetaan asianmukaisella tavalla. Toisaalta unionin tuomioistuin totesi
samassa tuomiossa, ettd oikeusvarmuuden periaate edellyttdd, ettd kaikki
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tosiseikat arvioidaan tavallisesti niiden aikaisten oikeussédénttjen perusteella, ellei
toisin nimenomaisesti ilmoiteta. Lisdksi on niin, ettd vaikka uusi laki on siis
pateva ainoastaan tulevaisuuteen néhden, sitd sovelletaan myds aiempien lakien
voimassa ollessa syntyneiden tilanteiden tuleviin vaikutuksiin, jos poikkeuksesta
ei ole saddetty.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin huomauttaa, ettd valituksenalaisen
tuomion mukaan nyt tarkasteltavaan tapaukseen sovelletaan asetuksen
N:0 479/2008 51 artiklaa, jonka mukaan alkuperanimitykset, jotka nauttivat jo
asetuksen N:0 1493/1999 54 artiklan mukaista suojaa, saavat automaattista suojaa,
kun ne rekister6idaan kyseisen asetuksen N:0 479/2008 46 artiklan“mukaisesti,
ellei komissio p&éata peruuttaa niiden saamaa suojaa 31.12.2014 mennessa.

Valittajan nakemyksen mukaan sen sijaan asetuksen N:0.479/2008 51 artiklan ja
asetuksen N:01234/2007 118 s artiklan sdannoksia sovelletaany, aineastaan
rildanalaisen suojatun alkuperanimityksen rekisterointimenettelyyn, \kun taas
saman suojatun alkuperanimityksen rekisterdinnin-voimassaolonysélvittdmiseen
sovelletaan asetuksen N:0 479/2008 43 artiklan 2 kehdansaannoksia, koska
kyseinen, 8.8.2009 rekisterdity suojattu alkuperanimitysten uusi seikka, joka ei
voi kuulua asetuksen N:0 1493/1999 soveltamisalaan, koska kyseinen asetus
kumottiin 1.8.2009 alkaen.

Toinen ennakkoratkaisukysymysy, koskee tilannetta, jossa katsottaisiin, ettd
ensimmaéisessd  ennakkoratkaisukysymyksessa  tarkoitettuun  tilanteeseen
sovelletaan asetusta N:o 1493/1999. Ennakkoratkaisupyynndssa korostetaan sité,
ettei kyseiseen asetukseen sisdllymnimenomaista sadnnostd, jolla voitaisiin
ratkaista konflikti yhté&élta aikaisemman tunnetun tavaramerkin ja toisaalta
sellaisen myohemman, alkuperanimityksen vélilla, joka loukkaa kyseista
tavaramerkkiaganvoi johtaa kuluttajia harhaan. Tassa tilanteessa ennakkoratkaisua
pyytanyt tuemioistuin, pohtii, onko tavaramerkkien suojaa koskevan séantelyn
systemaattisesta tulkinnasta) l6ydettavissa yleistd periaatetta, joka suojelisi
tavaramerkkeja, ~ (alkuperanimitykset ~ mukaan  luettuina)  mydhemmilt
harhaanjohtavilta ymerkeiltd, kun otetaan huomioon asetuksen N:0 2081/1992
14 artikla,waikka viimeksi mainittua ei sovelletakaan viinialaan.

Kuten ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin tdsmentéd, kyseisen asetuksen
N:0 2081/1992 tarkoituksena oli asetuksesta N:0 1493/1999 poiketen s&atda
kattava jay yksinomainen alkuperanimityksid koskeva sddntely. Erityisesti on
todettava, ettd asetuksen N:0 2081/1992 14 artiklan 3 kohtaan siséltyy saanto,
jonka mukaan alkuperanimitysté ei saa rekistergida, jos tavaramerkin maineen ja
kuuluisuuden seké sen kayttoajan pituuden perusteella rekisterdinti saattaisi johtaa
kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa. Tama séantd otettiin viinien osalta
kayttoon vasta asetuksella N:o 497/2008.

Talta osin ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin muistuttaa, ettd kaikki
erottamiskykyiset tai kuvailevat merkit, tavaramerkit tai alkuperanimitykset, jotka
voivat johtaa yleis6d harhaan, on kielletty useilla saannoksilla ja méaarayksilla,
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kuten teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen
10 bis artiklalla, Madridissa 14.4.1891 tehdyn ja sittemmin Washingtonissa,
Haagissa, Lontoossa ja Lissabonissa tarkistetun véarien tai harhaanjohtavien
alkuperamerkint6jen vastustamista koskevan sopimuksen 3 bis artiklalla sek&
direktiivin 2000/13 2 artiklalla.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin korostaa, ettd vastaajien mielestd
tavaramerkkien ja laatuilmaisujen véliseen konfliktiin sovelletaan usein muuta
s&ant6a kuin erottamiskykyisiin merkkeihin liittyv&a perussaintod, jonka mukaan
aiemmat oikeudet syrjayttdvat myohemmat oikeudet. Té&lt4 _osin unionin
oikeusjarjestyksessa  huomiota  kiinnittdd  ennakkoratkaisua  “ypyytaneen
tuomioistuimen mielestd lainsaatdjan valinta, joka suosii, laatullmaisuja ja
vaikuttaa merkitsevan viimeksi mainittujen etusijaa muihin“erottamiskykyisiin
merkkeihin nahden.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan, viinialalla “Suojattujen
nimitysten ja tavaramerkkien valisista suhteista,on saadetty, padosin samoin kuin
muiden maatalouselintarvikkeiden osalta, ainoastaan-asetuksella N:o 479/2008,
jolla otettiin k&yttddn uusi unionintasoinen‘viinien suojattujen alkuperanimitysten
ja suojattujen maantieteellisten merkintdjen<rekisterointijarjestelmd, joka tuli
voimaan 1.8.2009 ja korvasi asetuksellayN:o 1493/1999%perustetun jarjestelmén.
Aiempi jarjestelm& perustui kansallisestirekistergitaviin nimityksiin, jotka
tunnustettiin sitten automaattisestrunionin tasella:
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