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.Gorgonzola” gegen , Cambozola”

Besprechung der EuGH-E Rs C-87/97"

Reinhard Schanda 2

Der EuGH hat am 4. Mirz 1999 iiber die Vorlagefragen
des Handelsgerichts Wien in der Sache Gorgonzola ./.
Cambozola erkannt. Damit ist dieser Rechtsstreit
jedoch noch nicht entschieden.

A Die Vorlagefragen des
Handelsgerichts Wien

Das Gericht® hatte dem EuGH folgende Fragen vorge- -

legt:

»1. Ist es beim gegenwirtigen Stand des Gemeinschafts-
rechts mit den Grundsitzen des freien Warenverkehrs
(Art. 30, 36 EGV) vereinbar, dal ein in einem Mit-
gliedstaat seit 1977 rechtmiflig hergestellter und mit
der Marke ‘Cambozola’ bezeichneter Kise, der in
einem anderen Mitgliedstaat seit 1983 vertrieben wird,
in diesemn Mitgliedstaat aufgrund einer nationalen
Mafinahme unter Berufung auf ein zwischenstaatliches
Abkommen zum Schutz von geographischen Her-
kunftsbezeichnungen und Benennungen bestimmter
Erzeugnisse (welches die Bezeichnung ‘Gorgonzola’
unter Schutz stellt) und unter Berufung auf ein natio-
nales Irrefithrungsverbot unter der Bezeichnung ‘Cam-
bozola’ nicht vertrieben werden darf?

1 MarkenR 1999, 129. Dieser Beitrag erscheint zugleich in der Gster-
reichischen Zeitschrift ecolex 1999/5.

2 Dr Reinhard Schanda, Korrespondent fiir Osterrreich, Rechtsanwalt in
Wien, Korrespondenz: A-1010 Wien, Stallburggasse 4, office@satt-
ler.co.at {(www.sattler.co.at).

3 Handelsgericht Wien 18.7.1996 — Cambozola — OBl 1997, 305.

Der EuGH folgt dabei sinngemaB den SchluBantrigen von Generalan-

walt Jacobs vom 17.12.1998.

Hervorhebung vom Verfasser.

S

Hervorhebung vom Verfasser.
Hervorhebung vom Verfasser.
Es handelt sich dabei um einen Vorort, inzwischen Stadtteil, von Mailand.

Osterzola — ecolex 1993, 758 mit Anm. Kucsko = OBl. 1993, 78 = WBL
1993, 335 = PBL. 1994, 154 = 8Z 66/64.

10 Internationales Abkommen iiber die Anwendung der Ursprungsbe-
zeichnungen und Benennungen fiir Kise; unterzeichnet am 1.6.1951 in
Stresa; osterr. BGBL. 1955/135. Strittig war dabei auch, ob dieses Ab-
kommen Bestandteil der osterr. Rechtsordnung geworden war. Nach
Mayer, Das Abkommen von Stresa — Ein Nichtakt, ecolex 1995, 139 war
dieses Abkommem absolut nichtig und von keiner dsterreichischen Be-
hérde anzuwenden. Der OGH bejahte jedoch die Amwendbarkeit. Zum
Aspekt des Schutzes von Namen und Zeichen durch volkerrechtliche
Vertrige vgl. auch Schirf, Der Schutz des Rot-Kreuz-Zeichens in Oster-
reich, RAM 1997, 148 bei Fn. 3.
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2. Macht es fiir die Beantwortung dieser Frage einen
Unterschied, ob die Verpackung der mit der Marke ‘Cam-
bozola’ bezeichneten Kisesorte einen deutlich sichtbaren
Hinweis auf das Erzeugungsland (‘Deutscher Weichlkise’)
tragt, wenn dieser Kise in der Regel nicht in ganzen Kise-
torten ausgestellt und an den Verbraucher verkauft wird,
sondern in Teilstiicken, zum Teil ohne Originalverpak-
kung?“

2 Die Antworten des EuGH

Diese Fragen wurden vom EuGH wie folgt beantwortet:*

,Der Grundsatz des freien Warenverkehrs verwehrt es
beim gegenwirtigen Stand des Gemeinschaftsrechts
einem Mitgliedstaat nicht, die ihm obliegenden Mafinah-
men zu treffen, um den Schutz der aufgrund der VO Nr.
2081/92/EWG des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel eingetragenen
Ursprungsbezeichnungen sicherzustellen. In diesem Rah-
men kann® die Verwendung einer Bezeichnung wie ,,Cam-
bozola“i.S. von Art. 13 Abs. 1 lit. b dieser VO als Anspie-
lung® auf die geschiitzte Ursprungsbezeichnung ,,Gorgon-
zola“ qualifiziert werden; die Angabe des wahren
Ursprungs des Erzeugnisses auf der Verpackung vermag
daran nichts zu dndern. Es ist Sache des vorlegenden
Gerichts, festzustellen, ob im vorliegenden Fall die Vor-
aussetzungen nach Art. 14 Abs. 2 der VO Nr. 2081/92
dafiir vorliegen, daf die vorher eingetragene Marke trotz
der Eintragung der geschiitzten Ursprungsbezeichnung
»Gorgonzola“ weiter verwendet werden darf; das Gericht
hat sich dabei fiir die Beurteilung der Frage, ob die Eintra-
gung der Marke in gutem Glauben’ erfolgen konnte, ins-
besondere auf die im Zeitpunkt der Eintragung bestehen-
de Rechtslage zu stiitzen und darf eine Bezeichnung wie
»Cambozola® nicht als solche als eine Irrefiihrung des Ver-
brauchers qualifizieren.”

3 Vorgeschichte ,Osterzola”

Der Schutz der Bezeichnung ,,Gorgonzola“® hat in Oster-
reich bereits eine Vorgeschichte: Mit Entscheidung vom
18.5.1993° hatte der osterreichische Oberste Gerichtshof
den Gebrauch der Bezeichnung ,Osterzola® fiir einen
gleichartigen Blauschimmelkise verboten. Er sprach aus,
daf Art. 3 Abkommen von Stresa'® die Bezeichnung
~Gorgonzola“, und zwar auch (analog dem Markenrecht)
gegen verwechselbar dhnliche Bezeichnungen wie #Oster-
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zola®, schiitze. Fiir das Wort ,,Gorgonzola® seien sowohl
die Bestandteile ,Gorgon®, als auch ,zola“ prigend; mit
~Osterzola® werde daher eine Assoziation zu ,,Gorgonzo-
1a“ ausgelost. »Osterzola“ und ,Gorgonzola“ seien daher
verwechselbar ahnlich.'!

Aus dem Abkommen von Stresa hatte sich allerdings
kein unmittelbarer Unterlassungsanspruch (wegen
Kennzeichenverletzung) ergeben. Der OGH mufite
daher auf einen sittenwidrigen Normverstof i.S.d § 1
UWG als Anspruchsgrundlage zuriickgreifen, und
sprach aus, daf ein Verstof gegen den Schutz der
Ursprungsbezeichnung ~ sittenwidrig sei, weil die
Bezeichnung des Schimmelkises mit ,Osterzola“ ,eine
Assoziation zur Giite und Beschaffenheit des seit lan-
ger Zeit bekannten ‘Gorgonzola’ auslose, und damit
nicht nur einen sachlich nicht gerechtfertigten Vor-
sprung vor den gesetzestreuen Mitbewerbern bewirke,
sondern auch den Werbewert der geschiitzten Bezeich-
nung beeintrichtige.'?

4 Schutz nach VO 2081/91/EG

Im Unterschied zur Kollision ,Gorgonzola“ — ,,Oster-
zola“ ist der nunmehrige Rechtsstreit ,,Gorgonzola“ —
,Cambozola“ auf Basis der auch in Osterreich inzwi-
schen in Kraft getretenen ,VO Nr. 2081/91 des Rates
vom 14.7.1992 zum Schutz von geographischen Anga-

11 Die Richtigkeit dieser Beurteilung erscheint allerdings fraglich: Mag-
geblich fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamtein-
druck der zu beurteilenden Zeichen (vgl. etwa Koppensteiner, Wettbe-
werbsrecht3, § 38 Rdnr. 12, § 40 Rdnr. 17). Nach keiner der (jedenfalls
im Markenrecht maBgeblichen) Kategorien Wortbild, Wortklang und
Sinngehalt (beide Worte haben keinen Sinngehalt) erscheinen die bei-
den Zeichen verwechselbar dhnlich (vgl. zu diesen Kategorien etwa
Kucsko, Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht4 1995, 69. Es
scheint wenig wahrscheinlich, daf ein &sterr. Konsument annehmen
wiirde, der Kise ,Osterzola” weérde vom Inhaber der geschiitzten Be-
zeichnung ,Gorgonzola® oder in dessen Lizenz vertrieben. Vgl. dazu
auch Hauer, Lebensmittelrecht und EU (1997), 78 bei Fn. 186, der zu
Recht darauf verweist, dafl das Abkommen von Stresa ,Assoziationen™
und ,,Anspielungen® gar nicht releviert hat.

12 So der OGH (Fn. 9).

13 ABL 1992 L 208, 1. Diese VO gilt fiir Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel, nicht aber fiir Weinbauerzeugnisse und alkoholische Getranke
(Art. 1 Abs. 1 VO). Sie unterscheidet zwischen ,Ursprungsbezeich-
nungen“ und ,geographischen Angaben“ {Art. 2 Abs. 2).

14 Das Abkommen von Stresa und sonstige ,nationale“ Vorschriften (wie
z. B, das ratifizierte bilaterale Abkommen BGBI 1954/235 i.d.E. BGBL
1972/348) sind seither nicht mehr anzuwenden. Vgl. dazu Hornbanger,
Vorabentscheidungstrends in der @sterreichischen Rechtsprechung,
ecolex 1998, 527 bei Fn. 20 m.w.N. sowie Wohlgemuth, Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen, ecolex 1998,
642 (645).

15 Vgl dazu etwa Meyer, Anmeldung von Herkunftsangaben nach der VO
(EWG) Nr. 2081/92, GRUR 1997, 91 sowie Wohlgemuth, a.a.O.. Diese
Registrierung hat gem. Art. 13 Abs. 3 VO auch zur Folge, daf} diese Be-
zeichnungen nicht zu — nach Art. 3 Abs. 1 VO freien — Gattungsbe-
zeichnungen werden kénnen.

16 Gem. VO 1107/96/EG zur Eintragung geographischer Angaben und
Ursprungsbezeichnungen, ABL 1996 L 148, 1.

17 Registrierungshindernis germn Art. 3 Abs. 1 lit. c.

18  Registrierungshindernis gem Art. 3 Abs. 1 lit. g.

19 Verfallsgrund gem Art. 12 Abs. 2.

20 Daher hat der EuGH wohl auf dieses Erfordernis in seinem Leitsatz
auch nicht gesondert hingewiesen (obwohl dies etwa die Schiuflantrige
des Generalanwalt noch vorgesehen hatten).

ben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeu§nisse
und Lebensmittel (nachstehend VO)*? zu losen.

Die VO sieht fiir Ursprungsbezeichnungen und geogra-
phische Angaben ein Registrierungssystem vor. > Auf-
grund einer bestehenden Registrierung geniefit die
Bezeichnung ,Gorgonzola® Schutz nach dieser VO.'¢

Art. 13 VO gewihrt einen Unterlassungsanspruch ua
auch gegen ,Anspielungen” auf eine eingetragene
Bezeichnung, selbst wenn der wahre Ursprung des
Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die geschitzte
Bezeichnung in Ubersetzung oder zusammen mit Aus-
driicken wie ,Art, , Typ“, ,Verfahren®, ,,Facon®, ,Nach-
ahmung® oder dergleichen verwendet wird..

5 Kollision mit der Marke ,Cambozola”

Nach Art. 14 Abs. 2 VO diirfen jedoch Marken, die vor
dem Zeitpunkt des Antrags auf Eintragung der
Ursprungsbezeichnung oder der geographischen Anga-
be in gutem Glauben eingetragen worden sind, unge-
achtet der Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder
der geographischen Angabe weiterverwendet werden,
wenn die Marke nicht einem der in Art. 3 Abs. 1 lit. ¢
und g und Art. 12 Abs. 2 lit. b der MarkenRL genann-
ten Griinde fiir die Ungiiltigkeit oder den Verfall unter-
liegt.

Die zitierten Eintragungshindernisse (und der genannte
Verfallsgrund) nach der MarkenRL bestehen (u.a.) fiir
Zeichen,

ndie ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben
bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der ...
geogra;)hischen Herkunft ... der Ware dienen kon-
nen«’l

wdie geeignet sind, das Publikum z. B. iiber die Art, die
Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der
Ware . .. zu tiuschen®,'®

oder wenn die Marke ,,infolge ihrer Benutzung" geeig-
net ist, das Publikum insbesondere iiber ... die geo-
graphische Herkunft der Ware irrezufithren.'®

Die genannten Eintragungshindernisse bestehen freilich
fiir alle Marken. Nur eine Marke, die nicht gegen die
genannten Registrierungshindernisse der MarkenRL ver-
stoflt, kann daher geeignet sein, gegen eine geographische
Herkunftsbezeichnung bestehen zu kénnen. Insoweit
normiert die VO nichts, was sich nicht bereits aus der
MarkenRL ergibe.*’

6 Guter Glaube

Weitere Voraussetzung nach der VO ist aber, daf8 diese
Marke in gutem Glauben erworben wurde. Ob hier die
streitgegenstandliche Marke ,Cambozola® in gutem
Glauben erworben wurde, ist gemdf EuGH Sache des
erkennenden nationalen Gerichts. Dabei hat das Gericht
auf die im Zeitpunkt der Markeneintragung (hier: 1983)
bestehende Rechtslage abzustellen.
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Damals war die VO 2081/92/EWG noch nicht in Kraft,
sondern es galt in Osterreich das schon erwihnte
Abkommen von Stresa und das ,Abkommen zwischen
der osterreichischen Bundesregierung und der italieni-
schen Regierung iiber geographische Herkunftsbezeich-
nungen und Benennungen bestimmter Erzeugnisse“ !
Mit Zusatzprotokoll vom 17.12.1969°% wurde dieses bila-
terale Abkommen ,fiir den Fall des Auferkrafttretens
oder der Abinderung der Internationalen Konvention
von Stresa“ unter anderem auch auf die Kasebezeichnung
»Gorgonzola“ ausgedehnt.”

Das erkennende osterreichische Gericht wird also zu ent-
scheiden haben, ob auf Basis der Rechtslage zum Zeit-
punkt der Markenregistrierung die Marke ,,Cambozola“
gutgliubig registriert werden konnte. Da zum damaligen
Zeitpunkt das Abkommen von Stresa in Kraft stand, ist
diese Frage nur am Mafstab dieses Abkommens, und
nicht auch am Mafstab des bilateralen Abkommens zu
beurteilen.

Art. 3 des Abkommens von Stresa sah vor, daf die
geschiitzten  Ursprungsbezeichnungen ausschlieflich
diesen Kisesorten vorbehalten® seien, gleichviel ob sie
allein verwendet oder von einem qualifizierenden oder
korrigierenden Ausdruck wie ,Typ®, ,Art", ,Form® o.a.
begleitet werden. Der Schutz nach dem Abkommen war
damit weniger weitreichend, als jener nach der VO. Diese
gewihrt nach Art. 13 Abs. 1 lit. b ndmlich auch Schutz
gegen blofe ,Anspiclungen®, selbst wenn der wahre
Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist, also keine Ver-
wechslungs- oder Irrefithrungsgefahr vorliegt.*

Hier schlieRt sich der Kreis zur Entscheidung ,Osterzo-
1a“: Darin hatte der OGH ausgesprochen, daf ein Ver-
stol gegen das Abkommen von Stresa sittenwidrig und
im konkreten Fall auch subjektiv vorwerfbar sei. Hier
wie dort stellt sich die Frage, ob die Rechtsmeinung,
,Osterzola® bzw ,,Cambozola“ sei mit der Bezeichnung
»Gorgonzola® nicht verwechselbar dhnlich, vertretbar ist.
Dieses Kriterium der subjektiven Vorwerfbarkeit diirfte
wohl auch zugleich einen tauglichen Mafstab fiir die
Beurteilung der Gutgldubigkeit nach Art. 14 Abs. 2 VO
bilden.?®

Das OLG Frankfurt®® hat in einem Parallelverfahren die
Meinung vertreten, daf8 selbst der (weitere) Schutz nach
der VO fiir ,Gorgonzola® die Bezeichnung ,,Cambozola*
nicht verbiete. Die beiden Wortbestandteile ,,Gorgon®

21 Unterzeichnet am 12.1952 in Rom. Osterr. BGBL 1954/235; fiir
Deutschland vgl. deutsch-italienisches Abkommen vom 23.7.1963,
BGBI. 1965 11 S, 156 Art. 3 und 4, Anl. B.

22 Osterr. BGBI. 1972/348,

23 Anhang II 1. zum Zusatzprotokoll.

24 Vgl dazu Hornbanger, Vorabentscheidungstrends in der dster-
reichischen Rechtsprechung, ecolex 1998, 527 bei Fn. 21 f.

25 Das meint wohl auch der Generalanwalt, wenn er in seinen Schlufi-
antrigen ausfithrt, daf zu beurteilen ist, ob der Markeninhaber bei Zu-
grundelegung der verkehrsiiblichen Sorgfalt annehmen durfte, daf die
Verwendung der Marke zum Zeitpunkt der Eintragung mit dem seiner-
zeit geltenden nationalen Recht vereinbar sei.

26 5.6.1997 — ,Gorgonzola / Cambozola® — GRURInt 1997, 751 mit Anm.
Knaak, rechtskriftig durch Nichtannahmebeschlu des BGH vom
18.6.1998 — 1 ZR 169/97.

27 Regierungsvorlage Nr. 1643/99. Am 24.3.1999 dem Wirtschaftsaus-
schuf zugeteilt.

28 Vgl. dazu etwa Hetmeier in Lenz, EGV-Komm., Art. 189 Rdnr. 7.

und ,,Cambo“ unterschieden sich so deutlich voneinan-
der, daf beide Bezeichnungen einen, selbst bei fliichtiger
Betrachtungsweise, klar unterschiedlichen Gesamtein-

- druck vermittelten.

Im Sinne eines Grofenschlusses erscheint diese Rechts-
meinung am Mafistab des (geringeren) Schutzes nach
dem Abkommen von Stresa umso eher vertretbar. Eine
Marke ,,Cambozola® konnte daher im Jahr 1983 wohl
gutgliubig i. 8. d. VO registriert werden.

7 Osterreichische Markenschutzgesetz-Novelle

Die geplante osterreichische Markenrechts-Novelle”
sieht auch eine Einfiigung von Bestimmungen zur
Umsetzung der VO in Osterreich in das MSchG vor.
Diese enthalten jedoch nicht nur (wie von der VO vorge-
sehen) ein Verfahren fiir die Anmeldung solcher Bezeich-
nungen in Osterreich, sondern normieren ~ gemif dem
Entwurf — in § 68 f. auch einen Unterlassungsanspruch
gegeniiber Handlungen, die gegen Art. 13 der VO versto-
Ben.

Der Novellen-Entwurf verabsiumt es allerdings, auch
den Rechtfertigungstatbestand des Art. 14 Abs. 2 VO
,umzusetzen®. Am Maflstab dieses Entwurfs konnte sich
ein Markeninhaber also nicht — wie jedoch von der VO
vorgesehen — unter Berufung auf eine gutgldubig erwor-
bene Marke verteidigen. Die geplante ,Umsetzung®
durch Normierung eines eigenen Unterlassungsan-
spruchs im MSchG ist (aufgrund der unmittelbaren Wir-
kung der VO) micht nur tiberfliissig,”® sondern wider-
spricht auch inhaltlich den Vorgaben der VO.

8 Zusammenfassung

Bei einer Kollision zwischen einer eingetragenen
Ursprungsbezeichnung und einer zuvor registrierten
Marke kommt es darauf an, ob die Marke (am Mafistab
der damaligen Rechtslage) gutgliubig registriert werden
konnte. Dabei ist zu beurteilen, ob der Markeninhaber
bei Zugrundelegung der verkehrsiiblichen Sorgfalt
annehmen durfte, daf die Verwendung der Marke zum
Zeitpunkt der Eintragung mit dem seinerzeit geltenden
nationalen Recht vereinbar sei.

Die in der RV zur 8sterreichischen Markenrechts-Novelle
vorgesehene ,Umsetzung der VO itber Ursprungsbe-
zeichnungen iibersieht in § 68 f. den Rechtfertigungs-
grund des Art. 14 VO.
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Auch die von der DB-RL ignorierte ,hierarchi-
sche Ordnung” von Copyright/Urheberrecht im Ver-
hiltnis zu den ,verwandten Rechten” zeigt mE die Un-
ausgereiftheit der Richtlinie, die ausschlieBlich von
wirtschaftspolitischen Motiven geleitet zu sein scheint.

Die bislang zu Recht bestandene ,H&herwer-
tigkeit” und der damit verbundene stirkere Schutz?')
fir ,geistige Schopfungen” im Vergleich zum Schutz
von Investment (vgl dazu die ,verwandten Schutz-
rechte” insb fiir Vortrage und Auffiihrungen, fiir Licht-
bilder, Schalltriger, Rundfunksendungen usw??)

scheint — zumindest die DB-RL anlangend — nicht
mehr giiltig zu sein.

Es wird — wieder einmal — die Praxis gefordert
sein, eine Interpretation und damit ein entsprechen-
des Korrektiv zu den iberschiefRenden Bestimmungen
der DB-RL iiber das Schutzrecht ,sui generis” durch
den EuGH zu suchen.

21) Kucsko, Osterreichisches und européisches Urheberrecht?
(1996} 53ff.

22) So auch Art 14 TRIPS-Abk; Hodik, Leistungsschutzrechte — ,Aus-
wiichse” des Urheberrechts? FS 50 Jahre UrhG (1986) 141.

 GORGONZOLA” GEGEN ,CAMBOZOLA”

Reinhard Schanda

Der FuGH hat am 4. 3. 1999") die Vor-
lagefragen des HG Wien in der Sache Gorgon-
zola/Cambozola beantwortet. Damit ist dieser
Rechtsstreit jedoch noch nicht entschieden.

1. Die Vorlagefragen des HG Wien

Das Gerichi?) hatte dem EuGH folgende Fra-
gen vorgelegt:

,1. Ist es beim gegenwirtigen Stand des Ge-
meinschaftsrechts mit den Grundsétzen des freien
Warenverkehrs (Art 30, 36 EGV) vereinbar, daR ein in
einem Mitgliedstaat seit 1977 rechtmiRig hergestell-
ter und mit der Marke ,Cambozola’ bezeichneter
Kise, der in einem anderen Mitgliedstaat seit 1983
vertrieben wird, in diesem Mitgliedstaat aufgrund ei-
ner nationalen Mafinahme unter Berufung auf ein
zwischenstaatliches Abkommen zum Schutz von geo-
graphischen Herkunftsbezeichnungen und Benen-
nungen bestimmter Erzeugnisse (welches die Be-
zeichnung ,Gorgonzola’ unter Schutz stellt) und unter
Berufung auf ein nationales Irrefihrungsverbot unter
der Bezeichnung ,Cambozola’ nicht vertrieben wer-
den darf?

2. Macht es fur die Beantwortung dieser Frage
einen Unterschied, ob die Verpackung der mit der
Marke ,Cambozola’ bezeichneten Kisesorte einen
deutlich sichtbaren Hinweis auf das Erzeugungsland
(,Deutscher Weichkase’) trigt, wenn dieser Kése idR
nicht in ganzen Kisetorten ausgestellt und an den
Verbraucher verkauft wird, sondern in Teilstiicken,
zum Teil ohne Originalverpackung?”

2. Die Antworten des EuGH

Diese Fragen wurden vom EuCH wie folgt be-
antwortet:?)

.Der Grundsatz des freien Warenverkehrs ver-
wehrt es beim gegenwidrtigen Stand des Gemein-
schaftsrecht[s] einem Mitgliedstaat nicht, die ihm ob-

ecolex 1999

liegenden MaBnahmen zu treffen, um den Schutz der
aufgrund der VO Nr2081/92/EWG des Rates vom
14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen Anga-
ben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeug-
nisse und Lebensmittel eingetragenen Ursprungsbe-
zeichnungen sicherzustellen. In diesem Rahmen
kanr?) die Verwendung einer Bezeichnung wie ,Cam-
bozola’ iS von Art 13 Abs 1 lit b dieser VO als Anspie-
lung’) auf die geschutzte Ursprungsbezeichnung
,Gorgonzola’ qualifiziert werden; die Angabe des
wahren Ursprungs des Erzeugnisses auf der Verpak-
kung vermag daran nichts zu dndern. Es ist Sache des
votlegenden Gerichts, festzustellen, ob im vorliegen-
den Fall die Voraussetzungen nach Art 14 Abs 2 der
VO Nr 2081/92 dafiir vorliegen, daR die vorher ein-
getragene Marke trotz der Eintragung der geschiitzten
Ursprungsbezeichnung ,Gorgonzola’ weiter verwen-
det werden darf; das Gericht hat sich dabei fur die Be-
urteilung der Frage, ob die Eintragung der Marke in
gutem Glauben®) erfolgen konnte, insb auf die im
Zeitpunkt der Eintragung bestehenden Rechtslage zu
stitzen und darf eine Bezeichnung wie ,Cambozola’
nicht als solche als eine Irrefiihrung des Verbrauchers
qualifizieren.”

3. Vorgeschichte ,,Osterzola*

Der Schutz der Bezeichnung ,Gorgonzola”?’)
hat in Osterreich bereits eine Vorgeschichte: Mit E v
18. 5. 19938) hatte der OGH den Gebrauch der Be-

1) Rs C-87/97.

2) Handelsgericht Wien 18. 7. 1996 — Cambozola ~ OBl 1997,

305.

Der EuGH folgt dabei sinngemiR den SchluRantragen von Gene-

ralanwalt facobs vom 17.12.1998.

4) Hervorhebung von mir.

5) Hervorhebung von mir.

6} Hervorhebung von mir.

7} Es handelt sich dabei um einen Vorort, inzwischen Stadtteil, von
Mailand. .

8) Osterzola —ecolex 1993, 758 mit Anm Kucsko= OBl 1993, 78 =
whl 1993, 335 = PBl 1994, 154 = SZ 66/64.
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zeichnung ,Osterzola” fiir einen gleichartigen Blau-
schimmelkise verboten. Er sprach aus, daf Art 3 Abk
von Stresa®) die Bezeichnung ,Gorgonzola”, und
zwar auch (analog dem Markenrecht) gegen verwech-
selbar dhnliche Bezeichnungen wie ,Osterzola”,
schitze. Fiir das Wort ,Gorgonzola” seien sowohl die
Bestandteile ,,Gorgon®, als auch ,zola” prigend; mit
,Osterzola” werde daher eine Assoziation zu ,Gor-
gonzola” ausgelost. ,Osterzola” und ,Gorgonzola”
seien daher verwechselbar dhnlich.'9)

Aus dem Abk von Stresa hatte sich allerdings
kein unmittelbarer Unterlassungsanspruch (wegen
Kennzeichenverletzung) ergeben. Der OGH mufte
daher auf einen sittenwidrigen Normverstof3 iSd § 1
UWG als Anspruchsgrundlage zuriickgreifen, und
sprach aus, daf ein VerstoB gegen den Schutz der Ur-
sprungsbezeichnung sittenwidrig sei, weil die Be-
zeichnung des Schimmelkases mit ,Osterzola" ,eine
Assoziation zur Giite und Beschaffenheit des seit lan-
ger Zeit bekannten ,Gorgonzola' auslosle]”, und da-
mit nicht nur einen sachlich nicht gerechtfertigten
Vorsprung vor den gesetzestreuen Mitbewerbern be-
wirke, sondern auch den Werbewert der geschiitzten
Bezeichnung beeintrdchtige.")

4. Schutz nach VO 2081/91/EG

Im Unterschied zur Kollision ,Gorgonzola® —
.Osterzola” ist der nunmehrige Rechtsstreit ,Gorgon-
zola¥ — ,,Cambozola” auf Basis der auch in Osterreich
inzwischen in Kraft getretenen ,VO Nr.2081/91 des
Rates vom 14.7. 1992 zum Schutz von geographi-
schen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel” (nachstehend
VO)'2) zu lssen.’?) Die VO sieht fiir Ursprungsbe-
zeichnungen und geographische Angaben ein Regi-
strierungssystem vor.'¥) Aufgrund einer bestehenden
Registrierung geniefit die Bezeichnung ,Gorgonzola”
Schutz nach dieser Verordnung.'%)

Art13 VO gewihrt einen Unterlassungsan-
spruch ua auch gegen ,Anspielungen” auf eine einge-
tragene Bezeichnung, selbst wenn der wahre Ur-
sprung des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die
geschiitzte Bezeichnung in Ubersetzung oder zusam-
men mit Ausdriicken wie ,Art”, ,Typ”, ,Verfahren”,
«Facon”, ,Nachahmung” odgl verwendet wird.

5. Kollision mit der Marke ,,Cambozola”
Nach Art 14 Abs 2 VO diirfen jedoch Marken,

die vor dem Zeitpunkt des Antrags auf Eintragung der

Ursprungsbezeichnung oder der geographischen An-
gabe in gutem Glauben eingetragen worden sind, un-
geachtet der Fintragung der Ursprungsbezeichnung
oder der geographischen Angabe weiterverwendet
werden, wenn die Marke nicht einem der in Art3
Abs 1 lit c und g und Art 12 Abs 2 lit b der MarkenRL
genannten Griinde fiir die Ungiltigkeit oder den Ver-
fall unterliegt.

Die zitierten Eintragungshindernisse (und der
genannte Verfallsgrund) nach der MarkenRL bestehen
(ua) fiir Zeichen,

~ ,die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben be-
stehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der

[. . .] geographischen Herkunft [. ..] der Ware die-
nen kdnnen”,')

- ,die geeignet sind, das Publikum zB tber die Art,
die Beschaffenheit oder die geographische Her-
kunftder Ware [. . .] zu tduschen”,"?)

— oder wenn die Marke ,infolge ihrer Benutzung
[...] geeignet ist, das Publikum insb dber [...] die
geographische Herkunft dieser Waren irrezufiih-
ren”.18)

Die genannten Eintragungshindernisse beste-
hen freilich fiir alle Marken. Nur eine Marke, die nicht
gegen die genannten Registrierungshindernisse der
MarkenRL verstoBt, kann daher geeignet sein, gegen
eine gepgraphische Herkunfitsbezeichnung bestehen
zu kénnen. Insoweit normiert die VO nichts, was sich
nicht bereits aus der MarkenRL ergiibe.'?)

6. Guter Glaube

Weitere Voraussetzung nach der VO ist aber,
daR diese Marke in gutem Glauben erworben wurde.
Ob hier die streitgegenstindliche Marke ,Cambo-
zola” in gutem Glauben erworben wurde, ist gem
EuGH Sache des erkennenden nationalen Gerichts.
Dabei hat das Gericht auf die im Zeitpunkt der Mar-

9) Internationales Abk iiber die Anwendung der Ursprungsbezeich-
nungen und Benennungen fiir Kise; unterzeichnetam 1. 6. 1951
in Stresa; BGBI 1955/135. Strittig war dabei auch, ob dieses Abk
Bestandteil der tsterr Rechtsordnung geworden war. Nach
Mayer, Das Abk von Stresa - Ein Nichtakt, ecolex 1995, 139 war
dieses Abk absolut nichtig und von keiner dsterreichischen Be-
horde anzuwenden. Der OGH bejahte jedoch die Anwendbar-
keit. Zum Aspekt des Schutzes von Namen und Zeichen durch
vélkerrechtliche Vertrige vgl auch Schérf, Der Schutz des Rot-
Kreuz-Zeichens in Osterreich, RdM 1997, 148 bei FN 3.

Die Richtigkeit dieser Beurteilung erscheint allerdings fraglich:

MaRgeblich fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der

Gesamteindruck der zu beurteilenden Zeichen {(vgl etwa Kop-

pensteiner, Wettbewerbsrecht?, § 38 Rz 12, § 40 Rz 17). Nach

keiner der (jedenfalls im Markenrecht maBgeblichen) Kategorien

Wortbild, Wortklang und Sinngehalt {beide Worte haben keinen

Sinngehalt) erscheinen die beiden Zeichen verwechselbar dhn-

tich (vgl zu diesen Kategorien etwa Kucsko, Wettbewerbs-, Mar-

ken-, Muster- und Patentrecht* [1995] 69). Es scheint wenig
wahrscheinlich, da ein dsterr Konsument annehmen wiirde, der

Kise ,Osterzola” werde vom Inhaber der geschiitzten Bezeich-

nung ,Gorgonzola” oder in dessen Lizenz vertrieben. Vgl dazu

auch Haver, Lebensmittelrecht und EU (1997) 78 bei FN 186,

der zu Recht darauf verweist, daR das Abk von Stresa ,Assozia-

tionen” und ,Anspielungen” gar nicht releviert hat.

11} So der OGH (FN 8).

12) AB1 1992 L 208/1. Diese VO gilt fiir Agrarerzeugnisse und Le-

bensmittel, nicht aber fiir Weinbauerzeugnisse und alkoholische

Getrinke (Art T Abs 1 VO). Sie unterscheidet zwischen , Ur-

sprungsbezeichnungen” und ,geographischen Angaben" (Art 2

Abs 2).

Das Abk von Stresa und sonstige ,nationale” Vorschriften (wie

zB das ratifizierte bilaterale Abk BGBI 1954/235 idF BGBI 1972/

348) sind seither nicht mehr anzuwenden. Vgl dazu Hornbanger,

Vorabentscheidungstrends in der dsterreichischen Rechtspre-

chung, ecolex 1998, 527 bei FN 20 mwN sowie Wohigemuth,

Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeich-

nungen ecolex 1998, 642 (645).

14) Vgl dazu etwa Meyer, Anmeldung von Herkunftsangaben nach
der VO (EWG) Nr 2081/92, GRUR 1997, 91 sowie Wohigemuth,
aa0. Diese Registrierung hat gem Art 13 Abs 3 VO auch zur
Folge, daf diese Bezeichnungen nicht zu — nach Art 3 Abs 1 VO
freien — Gattungsbezeichnungen werden kénnen.

15) Gem VO 1107/96/EG zur Eintragung geographischer Angaben
und Ursprungsbezeichnungen, ABl 1996 L 148/1.

16) Registrierungshindernis gem Art 3 Abs 1 litc.

17) Registrierungshindernis gem Art 3 Abs 1 lit g.

18) Verfallsgrund gem Art 12 Abs 2.

19) Daher hat der EuGH woh! auf dieses Erfordernis in seinem Leit-
satz auch nicht gesondert hingewiesen (obwohl dies etwa die
SchluBantrige des Generalanwalts noch vorgesehen hatten).

10,

13
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keneintragung (hier: 1983) bestehende Rechtslage ab-
zustellen.

Damals war die VO 2081/92/EWG noch nicht
in Kraft, sondern galt in Osterreich das schon er-
wiahnte Abk von Stresa und das ,Abk zwischen der
osterr Bundesregierung und der italienischen Regie-
rung Uber geographische Herkunftsbezeichnungen
und Benennungen bestimmter Erzeugnisse”.?®) Mit
Zusatzprotokoll vom 17, 12. 1969%") wurde dieses bi-
laterale Abk ,fiir den Fall des AuRerkrafttretens oder
der Abanderung der Internationalen Konvention von
Stresa” ua auch auf die Kasebezeichnung ,Gorgon-
zola” ausgedehnt.??)

Das erkennende ésterr Gericht wird also zu er-
kennen haben, ob auf Basis der Rechtsiage zum Zeit-
punkt der Markenregistrierung die Marke ,Cambo-
zola” gutgldubig registriert werden konnte. Da zum
damaligen Zeitpunkt das Abk von Stresa in Kraft
stand, ist diese Frage nur am Malstab dieses Abk, und
nicht auch am Mafstab des bilateralen Abk zu beur-
teilen.

Art 3 des Abk von Stresa sah vor, daf die ge-
schiitzten Ursprungsbezeichnungen ,ausschlieBlich
diesen Kisesorten vorbehalten” seien, gleichviel ob
sie allein verwendet oder von einem qualifizierenden
oder korrigierenden Ausdruck wie ,Typ”, ,Art”,
,Form” oa begleitet werden. Der Schutz nach dem
Abk war damit weniger weitreichend als jener nach
der VO. Diese gewidhrt nach Art 13 Abs 1 litb ndm-
lich auch Schutz gegen bloBe ,Anspielungen”, selbst
wenn der wahre Ursprung des Erzeugnisses angege-
ben ist, also keine Verwechslungs- oder Irrefiihrungs-
gefahr vorliegt.?%)

Hier schlieRt sich der Kreis zur E ,Osterzola”:
Darin hatte der OGH ausgesprochen, daf} ein Versto3
gegen das Abk von Stresa sittenwidrig und im konkre-
ten Fall auch subjektiv vorwerfbar sei. Hier wie dort
stellt sich die Frage, ob die Rechtsmeinung, ,Oster-
zola" bzw ,Cambozola” sei mit der Bezeichnung
»Gorgonzola” nicht verwechselbar dhnlich, vertretbar
ist. Dieses Kriterium der subjektiven Vorwerfbarkeit
durfte wohl auch zugleich einen tauglichen MaBstab
fir die Beurteilung der Guigliubigkeit nach Art 14
Abs 2 VO bilden.?)

Das OLG Frankfurt?) hat in einem Parallelver-
fahren die Meinung vertreten, dal’ selbst der (weitere)
Schutz nach der VO fir ,Gorgonzola” die Bezeich-
nung ,Cambozola” nicht verbiete. Die beiden Wort-
bestandteile ,Gorgon” und ,Cambo” unterschieden
sich so deutlich voneinander, daf beide Bezeichnun-
gen einen, selbst bei fliichtiger Betrachtungsweise,
klar unterschiedlichen Gesamteindruck vermittelten.

Im Sinne eines Grofenschlusses erscheint
diese Rechtsmeinung am Mafistab des (geringeren)
Schutzes nach dem Abk von Stresa umso eher vertret-
bar. Eine Marke ,Cambozola” konnte daher im Jahr
1983 wohl gutgliubig iSd VO registriert werden.

7. MSchG-Nov

Die geplante Markenrechts-Nov?6) sieht auch
eine Einfugung von Bestimmungen zur Umsetzung
der VO in Osterreich in das MSchG vor. Diese enthal-
ten jedoch nicht nur (wie von der VO vorgesehen) ein
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Verfahren fiir die Anmeldung solcher Bezeichnungen
in Osterreich, sondern normieren — gem dem Ent-
wurf — in § 68f auch einen Unterlassungsanspruch ge-
geniiber Handlungen, die gegen Art 13 der VO ver-
stoflen.

Der Nov-Entw verabsaumt es allerdings, auch
den Rechtfertigungstatbestand des Art 14 Abs 2 VO
Jumzusetzen”. Am Malstab dieses Entwurfs konnte
sich ein Markeninhaber also nicht — wie jedoch von
der VO vorgesehen — unter Berufung auf eine gutgldu-
big erworbene Marke verteidigen. Die geplante ,Um-
setzung” durch Normierung eines eigenen Unterlas-
sungsanspruchs im MSchG ist (aufgrund der unmittel-
baren Wirkung der VO) nicht nur Uberflissig,?”) son-
dern widerspricht auch inhaltlich den Vorgaben der
VO.

20) Unterzeichnet am 1. 2. 1952 in Rom. BGBI 1954/235.

21) BGBI 1972/348.

22) Anhang Il 1. zum Zusatzprotokoll.

23) Vgl dazu Hornbanger, Vorabentscheidungstrends in der dsterrei-
chischen Rechtsprechung, ecolex 1998, 527 bei FN 21f.

24) Das meint wohl auch der GA, wenn er in seinen SchluBantrigen
ausfiihrt, daR zu beurteilen ist, ob der Markeninhaber bei Zu-
grundelegung der verkehrsiiblichen Sorgfalt annehmen durfte,
daR die Verwendung der Marke zum Zeitpunkt der Eintragung
mit dem seinerzeit geltenden nationalen Recht vereinbar sei.

25) 5. 6.1997 - ,Gorgonzola / Cambozola” — GRURInt 1997, 751
mit Anm Knaak.

26) RV 1643 BlgNR 20. GP. Am 24. 3. 1999 dem Wirtschaftsaus-
schuB zugeteilt.

27) Vgl dazu etwa Hetmeier in Lenz, EGV-Komm, Art 189 Rz 7.

Bei einer Kollision zwischen einer einge-
tfragenen geographischen Angabe oder
Ursprungsbezeichnung und einer zuvor
registrierten Marke kommt es darauf an,
ob die Marke (am MaBstab der damali-
gen Rechtslage) gutgldubig registriert
werden konnte. Dabei Ist zu beureilen,
ob der Markeninhaber bei Zugrundele-
gung der verkehrsUblichen Sorgfalt an-
nehmen durfte, daB die Verwendung
der Marke zum Zeitpunkt der Einfragung
mit dem seinerzeit geltenden nationalen
Recht versinbar sei.

Die in der RV zur Markenrechts-Nov vor-
gesehene ,Umsetzung” der VO Uber Ur-
sprungsbezeichnungen Ubersieht in § 68f
den Rechtfertigungsgrund des Art 14
VO.




