VEREIN RADETZKY-ORDEN
WYROK TRYBUNALU (wielka izba)
9 grudnia 2008 r.*

W sprawie C-442/07

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Oberster Patent- und Markensenat (Austria)
postanowieniem z dnia 27 czerwca 2007 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu
27 wrze$nia 2007 r., w postepowaniu

Verein Radetzky-Orden

przeciwko

Bundesvereinigung Kameradschaft ,,Feldmarschall Radetzky”,

TRYBUNAL (wielka izba),

w skiadzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts,
M. Ilesi¢ (sprawozdawca) i A. O Caoimbh, prezesi izb, G. Arestis, A. Borg Barthet,
J. Malenovsky, U. Lohmus, E. Levits i L. Bay Larsen, sedziowie,

rzecznik generalny: J. Mazdk,
sekretarz: B. Fillop, administrator,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 czerwca
2008 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Verein Radetzky-Orden przez E. Fichtenbauer oraz K. Krebsa,
Rechtsanwilte,

— w imieniu Bundesvereinigung Kameradschaft ,Feldmarschall Radetzky” przez
P. Israiloffa, Patentanwalt,

— w imieniu rzadu wloskiego przez 1.M. Braguglie, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika, wspieranego przez W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspdlnot Europejskich przez H. Krdmera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 wrze$nia
2008 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej , dyrektywa”).

Whiosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Verein Radetzky-Orden
(zwanym dalej ,Radetzky-Orden”) a Bundesvereinigung Kameradschaft ,Feldmar-
schall Radetzky” (zwanym dalej ,BKFR”) dotyczacego wygasniecia praw do znakéw
towarowych nalezacych do tego stowarzyszenia niemajacego celu zarobkowego z uwagi
na brak rzeczywistego uzywania.

Ramy prawne

Zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy:

»Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygasnieciu, jezeli w nieprzerwanym
okresie pieciu lat znak ten nie zostal wprowadzony do rzeczywistego uzywania
w panstwie czlonkowskim w powigzaniu z towarami lub uslugami, dla ktérych jest
zarejestrowany, i nie istnieja Zadne uzasadnione powody jego nieuzywania [...]".
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Motyw dwunasty dyrektywy stanowi, ze ,wszystkie panstwa czlonkowskie Wspélnoty
zwigzane sa [Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej, podpisana
w Paryzu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowana w Sztokholmie dnia 14 lipca
1967 r. i zmieniong dnia 28 wrzes$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies,
vol. 828, nr 11851, s. 305; zwang dalej ,konwencja paryska”)]; niezbedne jest, aby prze-
pisy niniejszej dyrektywy byly w pelni zgodne z przepisami konwencji paryskiej [...]".

W prawie austriackim § 10a Markenschutzgesetz 1970 (ustawy o ochronie znakéw
towarowych z 1970 r., BGBL. 260/1970; zwanej dalej ,MSchG”) brzmi nastepujaco:

»Za uzywanie oznaczenia w stosunku do towaru lub uslugi uznawane jest
w szczegolnosci:

1. umieszczanie oznaczenia na towarach, ich opakowaniu lub na przedmiotach, na
ktorych jest lub winna by¢ $wiadczona ustuga;

2. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie czy $wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem;

3. przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

4. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych, do celéw komunikacji lub
w reklamie”.
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Paragraf 33a ust. 1 MSchG stanowi:

»Kazdy moze wystapi¢ z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na
znak towarowy zarejestrowany w Austrii co najmniej od pieciu lat lub korzystajacy
w tym panstwie z ochrony na mocy art. 2 ust. 2, jezeli znak ten nie byl rzeczywiscie
uzywany w Austrii w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal
zarejestrowany (§ 10a), ani przez uprawnionego ze znaku, ani przez osobe trzecia za
jego zgoda, w okresie pieciu lat poprzedzajacych date zlozenia wniosku o wykreslenie
znaku, chyba ze uprawniony ze znaku moze uzasadnic jego nieuzywanie”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

BKER zajmuje sie z jednej strony kultywowaniem zolnierskich tradycji poprzez, na
przyklad, organizacje uroczystosci ku czci poleglych, mszy za ich pamieé, spotkan
kombatanckich oraz opieke nad pomnikami ku czci poleglych, a z drugiej strony
prowadzeniem dzialalno$ci charytatywnej poprzez zbiérke daréw pienieznych
i rzeczowych oraz ich rozdzielanie wéréd os6b potrzebujacych.

Jest ono uprawnione z prawa ochronnego na stowne i graficzne znaki towarowe
odpowiadajace wygladem odznaczeniom honorowym. Znaki te sa wpisane do rejestru
znakéw towarowych prowadzonego przez austriacki urzad patentowy. Okres ochrony
tych znakéw rozpoczal sie w dniu 8 stycznia 1996 r. Kazdy z tych znakéw zostal
zarejestrowany dla klasy 37 — obejmujacej miedzy innymi ustugi opieki nad
pomnikami, 41 — odnoszacej sie miedzy innymi do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie
kultury, oraz 42 (obecnie 45) — obejmujacej miedzy innymi uslugi socjalne, wszystkie
te klasy w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowe;j
klasyfikacji towardw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami.
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BKFR nadaje odznaczenia i medale, ktére odpowiadaja wizerunkiem znakom
towarowym bedacym przedmiotem sporu w postepowaniu przed sadem krajowym.
Ponadto niektérzy czlonkowie BKFR noszg te odznaczenia i medale podczas réznych
uroczystosci oraz podczas zbidrki i rozdzielania daréw. Wreszcie wspomniane znaki
towarowe sa umieszczane na zaproszeniach na uroczystosci, na papierze firmowym
oraz w korespondencji stowarzyszenia.

W dniu 17 sierpnia 2004 r. Radetzky-Orden wnidsl o wykreslenie tych znakéw
z powodu nieuzywania w rozumieniu art. 33a MSchG. Na poparcie tego wniosku
podnidst on, ze w ostatnich pieciu latach BKFR nie uzywalo tych znakéw w obrocie
handlowym.

Wydzial uniewaznien austriackiego urzedu patentowego uwzglednil wniosek
Radetzky-Orden. BKFR odwolalo si¢ od tej decyzji do Oberster Patent- und
Markensenat (wyzszej izby ds. patentéw i znakéw towarowych).

To wlasnie w tych okolicznoséciach Oberster Patent- und Markensenat zdecydowat
zawiesi¢ postepowanie i zwrdcic sie do Trybunaltu z wnioskiem o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w przedmiocie nastepujacego pytania:

»Czyart. 12 ust. 1 [dyrektywy] nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze znak towarowy jest
(rzeczywiscie) uzywany w celu odréznienia towardw i ustug jednego przedsiebiorstwa
od towaréw i ustug innych przedsiebiorstw, jezeli stowarzyszenie niemajace celu
zarobkowego uzywa go w celu zapowiedzi organizowanych uroczysto$ci, na papierze
firmowym oraz na swych materiatach reklamowych, a jego czlonkowie uzywaja go
ponadto podczas zbiérki i rozdzielania daréw poprzez noszenie odznak odpowiada-
jacych wizerunkiem temu znakowi?”.
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W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Pod pojeciem rzeczywistego uzywania w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy nalezy
rozumie¢ uzywanie, ktére nie ma charakteru symbolicznego, nastawionego wylacznie
na utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy. Musi to by¢ zatem uzywanie
faktyczne, zgodne z podstawowa funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie
konsumentowi czy koncowemu odbiorcy, ze towar lub ustuga oznaczone danym
znakiem towarowym pochodza z okreslonego przedsigbiorstwa, poprzez umozliwienie
mu — bez ryzyka wprowadzenia w blad — odréznienie tego towaru lub ustugi od
towar6w i ustug majacych inne pochodzenie handlowe (wyrok z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. 1-2439, pkt 35, 36).

Jak wskazal Trybunal, z tak rozumianego pojecia rzeczywistego uzywania znaku
towarowego wynika, ze uprawniony z tego znaku winien go uzywaé na rynku
chronionych tym znakiem towaréw lub uslug, a nie jedynie w zakresie wewnetrznych
potrzeb danego przedsiebiorstwa. Ochrona znaku towarowego i skutki, na ktére
w wyniku jego rejestracji mozna powolywaé sie wzgledem oséb trzecich, nie moga
trwad, jezeli znak towarowy utracil podstawe do wystepowania w obrocie, jaka jest
wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towaréw lub uslug opatrzonych
oznaczeniem tworzacym ten znak wzgledem towaréw lub ustug pochodzacych
z innych przedsigbiorstw (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 37).

Gospodarcze konotacje znakéw towarowych i ich uzywania wynikaja ponadto
z konwencji paryskiej, w ktérej znaki towarowe sg okreslane jako ,znaki [przemystowe
lub handlowe]”. Z motywu dwunastego dyrektywy wynika przy tym, ze jej wykladnia
winna pozostawa¢ w zgodzie z ta konwencja.
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Co sie tyczy zagadnienia, czy mozna uznal, Ze stowarzyszenie niemajace celu
zarobkowego, prowadzace dzialalno$¢ opisana w pkt 7 i 9 niniejszego wyroku,
rzeczywiscie uzywa znaku towarowego w rozumieniu wyzej wymienionego wyroku
w sprawie Ansul, nalezy wskaza¢, ze okolicznos¢, iz oznaczone towary lub ustugi sa
oferowane bez celu zarobkowego, nie jest rozstrzygajaca.

Okolicznos$é, ze stowarzyszenie charytatywne nie dziala w celu zarobkowym, nie
wyklucza bowiem, iz moze ono mie¢ za cel wykreowanie, a nastepnie zachowanie rynku
zbytu dla swoich towaréw i ustug.

Ponadto, co przyznaje Radetzky-Orden w pisemnych uwagach przedstawionych przed
Trybunalem, istnieja odplatne ustugi dobroczynne. W istocie w nowoczesnym
spoteczenistwie pojawily sie rézne rodzaje stowarzyszen niemajacych celu zarobko-
wego, ktdre na pierwszy rzut oka $wiadcza swe ustugi nieodptatnie, a tak naprawde sa
finansowane z dotacji lub otrzymuja zaptate w réznej postaci.

Z powyzszego wynika, ze nie jest wykluczone, iz znaki towarowe zarejestrowane przez
stowarzyszenie niemajace celu zarobkowego maja racje bytu w tym sensie, ze chronia
stowarzyszenie przed ewentualnym uzywaniem identycznych lub podobnych oznaczen
przez osoby trzecie w obrocie handlowym.
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Tak diugo jak omawiane stowarzyszenie uzywa znakéw towarowych, z ktorych jest
uprawnione, do celéw identyfikowania i promowania towaréw lub ustug, dla ktérych sa
one zarejestrowane, jest to uzywanie faktyczne, ktére stanowi ,rzeczywiste uzywanie”
w rozumieniu art. 12 ust. | dyrektywy.

W istocie w przypadku gdy stowarzyszenie niemajace celu zarobkowego zarejestrowalo
w charakterze znakéw towarowych oznaczenia uzywane przezen do identyfikowania
swych towardw lub uslug, nie mozna mu zarzucad, ze nie uzywa ich faktycznie, gdy
uzywa ich w odniesieniu do wspomnianych towaréw lub ustug.

W kazdym razie — zgodnie z tym, co orzek! Trybunal w pkt 37 wyzej wymienionego
wyroku w sprawie Ansul i co wskazal rzecznik generalny w pkt 30 swej opinii —
uzywanie znaku towarowego przez stowarzyszenie niemajace celu zarobkowego
podczas czysto prywatnych uroczystosci lub w celu ich zapowiedzi lub promocji
stanowi uzywanie znaku na potrzeby wewnetrzne, a nie rzeczywiste uzywanie
w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy.

Do sadu krajowego nalezy zbadanie, czy BKFR uzywa znakéw towarowych, z ktérych
jest uprawnione, do celéw identyfikowania swych towaréw lub uslug i promowania ich
wsrdéd ogdtu odbiorcéw, czy tez, przeciwnie, uzywanie to jest ograniczone do
wewnetrznych potrzeb stowarzyszenia.

W $wietle ogdtu powyzszych rozwazan na przediozone pytanie nalezy odpowiedzieé, ze
art. 12 ust. 1 dyrektywy nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze znak towarowy jest
rzeczywiScie uzywany wowczas, gdy stowarzyszenie niemajace celu zarobkowego
uzywa go w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organizowanych uroczystosci, na
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papierze firmowym i materiatach reklamowych oraz gdy jego czlonkowie umieszczaja
go na odznakach, ktére nosza podczas zbidrki i rozdzielania daréw.

W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego zatem
nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem
uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed sadem
krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie
do znakéw towarowych nalezy interpretowac w ten sposob, ze znak towarowy jest
rzeczywiscie uzywany wéwczas, gdy stowarzyszenie niemajace celu zarobkowego
uzywa go w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organizowanych uroczystosci,
na papierze firmowym i materialach reklamowych oraz gdy jego czlonkowie
umieszczaja go na odznakach, ktdére nosza podczas zbiérki i rozdzielania daréw.

Podpisy
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