VEREIN RADETZKY-ORDEN
DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)
den 9 december 2008 *

I mal C-442/07,

angéende en begiran om férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstélld av
Oberster Patent- und Markensenat (Osterrike) genom beslut av den 27 juni 2007, som
inkom till domstolen den 27 september 2007, i malet

Verein Radetzky-Orden

mot

Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Skouris, avdelningsordférandena P. Jann, C.W.
A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilesi¢ (referent) och A. O Caoimh samt
domarna G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovsky, U. Lohmus, E. Levits och
L. Bay Larsen,

generaladvokat: . Mazak,
justitiesekreterare: handldggaren B. Fiilop,

* Rattegangssprak: tyska.
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efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 24 juni 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Verein Radetzky-Orden, genom E. Fichtenbauer och K. Krebs, Rechtsanwilte,

— Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky”, genom P. Israiloff,
Patentanwalt,

— Italiens regering, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, bitrddd av
W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H. Kramer, i egenskap av ombud,

och efter att den 18 september 2008 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat
direktivet).

Begdran har framstillts i ett méal mellan Verein Radetzky-Orden (nedan kallad
Radetzky-Orden) och Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky”
(nedan kallad BKFR) avseende upphdvande av varumirken som BKFR (en ideell
forening) innehar, pa grund av att de inte har tagits i verkligt bruk.

Tillampliga bestimmelser

Artikel 12.1 i direktivet har f6ljande lydelse:

"Ett varumérke skall kunna upphévas om det inom en sammanhéngande feméarsperiod
utan giltiga skal inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i fraga f6r de varor eller
tjdnster for vilka det registrerats ...”
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I tolfte skilet i direktivet foreskrivs att “alla medlemsstaterna i gemenskapen dr bundna
av [konventionen for industriellt réittsskydd, undertecknad i Paris den 20 mars 1883,
senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och éndrad den 28 september 1979
(Forenta nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad
Pariskonventionen)]. Det dr nodvéndigt att detta direktivs bestimmelser helt
Overensstimmer med bestdmmelserna i Pariskonventionen ...”

I 10a § i den Osterrikiska lagen om varumérkesskydd (Markenschutzgesetz 1970,
BGBI. 260/1970) (nedan kallad MSchG) foreskrivs foljande:

"Med anvidndning av ett kdannetecken for att beteckna en vara eller en tjénst avses bland
annat f6ljande:

1. Att anbringa kdnnetecknet pa varor eller deras férpackning eller pa de foremal pa
vilka tjansten utfors eller ska utforas.

2. Att utbjuda varor till forsdljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa
andamal eller utbjuda eller tillhandahélla tjanster under kdnnetecknet.

3. Att importera eller exportera varor under kiannetecknet.

4. Att anvinda kidnnetecknet pa affirshandlingar, i meddelanden och reklam.”
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I 33a § forsta stycket MSchG foreskrivs foljande:

"Vem som helst kan begira att registreringen av ett varumérke, som har varit registrerat
i Osterrike i minst fem ar eller som enligt 2 § andra stycket atnjuter skydd i denna stat,
ska hédvas, om varken innehavaren eller, med dennes samtycke, tredje man under de
senaste fem aren innan denna begéran framstilldes gjort verkligt bruk av varumirket
for de varor eller tjanster for vilka det registrerats (10a §), sdvida varumérkesinneha-
varen inte kan anfora giltiga skél till att varumérket inte har anvénts.”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

BKER égnar sig dels at bevarande av militéra traditioner, som till exempel samman-
komster for att hylla krigshjaltar, anordnande av minnesgudstjanster, kamrattraffar och
underhall av krigsmonument, dels at valgorenhetsarbete, till exempel insamling av
penninggévor och gavor in natura samt utdelning av dessa till behovande.

BKER ér innehavare av ord- och figurmirken som i allt visentligt representerar
hedersutmaérkelser. Dessa varumérken har registrerats i det osterrikiska patentverkets
varumairkesregister. Varumérkesskyddet borjade gélla fran den 8 januari 1996. Vart och
ett av dessa varumirken har registrerats i klass 37, som bland annat omfattar
underhallstjénster, klass 41, som bland annat omfattar kulturverksamhet, och klass 42
(numera 45), som bland annat omfattar sociala tjinster, i den mening som avses
i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg.
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BKER delar ut ordnar och utmirkelser som motsvarar de varumérken som ir i fraga
i malet vid den nationella domstolen. Vissa av BKFR:s medlemmar bar dessa ordnar och
utmaérkelser vid evenemang och nér de samlar in och delar ut gavor. Varumarkena
aterges dven pa foreningens inbjudningar till evenemang samt pa dess brevpapper och
utskick.

Den 17 augusti 2004 ansokte Radetzky-Orden om att registreringarna av varumérkena
skulle hivas enligt 33a § MSchG, pé grund av att de inte tagits i verkligt bruk. Till stod
for sin ansokan &beropade Radetzky-Orden att BKFR inte hade anvént varumérkena
i ndringsverksamhet under de foregédende fem aren.

Annulleringsenheten vid det Osterrikiska patentverket bifoll ansékan fran Radetzky-
Orden. BKFR 6verklagade detta beslut till Oberster Patent- und Markensenat.

Mot denna bakgrund beslutade Oberster Patent- und Markensenat att vilandeforklara
maélet och stilla foljande tolkningsfréiga till domstolen:

”Ska artikel 12.1 i [direktivet] tolkas pa sa sitt att ett varumaérke har tagits i (verkligt)
bruk for att sdrskilja ett foretags varor och tjénster fran andra foretags varor och tjénster
nér en ideell férening anvénder varumairket i evenemangsannonser, p affirshandlingar
och i reklammaterial och da foreningens medlemmar i samband med att de samlar in
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och delar ut gdvor anvénder varumérket genom att bara utmérkelsetecken som till sin
utformning motsvarar varumaérket?”

Provning av tolkningsfragan

Begreppet “verkligt bruk” enligt artikel 12.1 i direktivet ska anses innebéra en
anviandning som inte &r fiktiv och som inte enbart har till syfte att bibehalla rétten till
varumdrket. Det ska vara fraga om en faktisk anvidndning som &ar forenlig med
varumdrkets grundliggande funktion som é&r att garantera konsumenten eller
slutanvindaren varans eller tjdnstens ursprung, sa att det dr mgjligt att utan risk for
forvixling sérskilja denna vara eller tjanst fran andra med ett annat ursprung (dom av
den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkterna 35 och 36).

Som domstolen har preciserat foljer det av begreppet "verkligt bruk” av varumarket att
dess innehavare ska anvinda det pa marknaden for de varor eller tjédnster som skyddas
av varumairket, och inte endast inom det berorda foretaget. Skyddet av varumaérket och
de verkningar som dess registrering har i forhallande till tredje man kan inte fortsitta att
gilla om varumérket forlorar sitt kommersiella existensberittigande, vilket bestér i att
skapa eller bibehélla avsédttningsmojligheter for de varor och tjdnster som bér det
kénnetecken som utgdr mérket, i forhallande till andra foretags varor och tjanster
(domen i det ovannamnda mélet Ansul, punkt 37).

Den ekonomiska kopplingen mellan varumérken och deras anvéndning framgér for
6vrigt av Pariskonventionen, dér varuméirkena betecknas som "fabriks- eller handels-
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mirken”. Det framgér av tolfte skilet i direktivet att det ska tolkas i enlighet med
konventionen.

Vid bedémningen av om en ideell forening som utévar sddan verksamhet som beskrivs
i punkterna 7 och 9 i férevarande dom kan anses ha tagit ett varumérke i verkligt bruk,
i den mening som avses i domen i det ovannimnda malet Ansul, dr det inte av
avgorande betydelse att utbjudandet av varor eller tjanster gors utan vinstsyfte.

Den omstidndigheten att en vélgorenhetsorganisation inte har ett vinstsyfte utesluter
inte att den kan ha till syfte att skapa och direfter bibehalla avsdttningsmojligheter for
sina varor eller tjanster.

Det forekommer dessutom att vilgorenhetstjinster tillhandahélls mot erséttning,
vilket Radetzky-Orden har medgett i sitt skriftliga yttrande till domstolen. I det
moderna samhillet har olika typer av ideella foreningar startats som vid forsta
anblicken tillhandahaller sina tjénster kostnadsfritt, men som i sjalva verket finansieras
av bidrag eller uppbar ersittning i olika former.

Det foljer av det ovan anforda att det inte dr uteslutet att varuméarken som registrerats av
en ideell forening har ett existensberittigande, da de kan skydda foreningen mot att
tredje man anvénder sig av identiska eller liknande kdnnetecken i naringsverksamhet.
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Sa linge den aktuella foreningen anvénder de varumérken som den innehar for att
identifiera och gora reklam for de varor eller tjdnster for vilka méarkena registrerats ror
det sig om ett faktiskt anvindande som utgor ett "verkligt bruk” i den mening som avses
i artikel 12.1 i direktivet.

Nir ideella foreningar har latit varumirkesregistrera de kidnnetecken som de anvéinder
for att identifiera sina varor eller tjdnster, maste det namligen anses att dessa féreningar
faktiskt anvinder varumérkena, om de anvdnder dem for ndmnda varor eller tjinster.

Under alla omsténdigheter utgor en ideell férenings anvindning av ett varumairke
under rent privata evenemang, eller for att tillkdnnage eller géra reklam for dessa, en
intern anvdndning av varumarket och utgor saledes inte ett "verkligt bruk” i den mening
som avses i artikel 12.1 i direktivet. Detta foljer av punkt 37 i domen i det ovanndmnda
mélet Ansul och har dven pépekats av generaladvokaten i punkt 30 i hans forslag till
avgorande i forevarande mal.

Det ankommer pa den hénskjutande domstolen att kontrollera om BKFR har anvént
sina varumaérken for att identifiera och gora reklam for sina varor eller tjénster till
allménheten, eller om det tvirtom ror sig om en intern anvindning.

Mot bakgrund av det ovan anférda foljer att den stillda fragan ska besvaras enligt
foljande. Artikel 12.1 i direktivet ska tolkas pa sa sétt att ett varumaérke tas i verkligt bruk
nir en ideell forening i sina relationer med allminheten anvénder varumérket
i evenemangsannonser, pd affirshandlingar och i reklammaterial och da foreningens

1-9243



25

DOM AV DEN 9.12.2008 — MAL C-442/07

medlemmar i samband med att de samlar in och delar ut gdvor anvinder varumarket
genom att bara utmairkelsetecken som till sin utformning motsvarar varumarket.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella domstolen
att besluta om réttegéngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen
som andra dn ndmnda parter har haft &r inte erséittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) fljande:

Artikel 12.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar ska tolkas pa sa siitt att ett
varumirke tas i verkligt bruk nir en ideell forening i sina relationer med
allménheten anvinder varumirket i evenemangsannonser, pa affirshandlingar
och i reklammaterial och da foreningens medlemmar i samband med att de samlar
in och delar ut gavor anvinder varumirket genom att biara utmirkelsetecken som
till sin utformning motsvarar varumirket.

Underskrifter
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