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W Zbior Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 8 grudnia 2022 r.!

Sprawa C-686/21

VW,
Legea Srl
przeciwko
SW,
CQ
ET,
VW,
Legea Srl

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Corte suprema di
cassazione (sad kasacyjny, Wlochy)]

Postepowanie prejudycjalne — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykul 5 — Rozporzadzenie (WE)
nr 40/94 — Artykut9 — Wylaczne prawo przystugujace wlascicielowi znaku towarowego —
Wykonywanie wylacznego prawa do znaku towarowego objetego wspotwlasnoscia —
Wyrazenie wspoélnej zgody na dysponowanie prawami do znaku towarowego —

Prawo wlasciwe — Ustawodawstwo krajowe

1. Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny, Wlochy) rozstrzyga spér dotyczacy znaku
towarowego bedacego wspdtwlasnoscia kilku oséb bedacych czlonkami tej samej rodziny.
W pewnym momencie wspolwlasciciele zgodzili si¢ na przyznanie pewnej spdlce prawa do
uzywania tego znaku towarowego, jednak nastepnie jeden z nich zaczal dazy¢ do zakornczenia
przyznania tego prawa, czemu sprzeciwiaja sie pozostali wspétwlasciciele.

2. Watpliwosci sadu odsylajacego dotycza przyznania przez wlasciciela znaku towarowego prawa
do jego uzywania, w przypadku gdy znak ten jest objety wspétwlasnoscia. W celu rozwiania tych
watpliwosci sad odsylajacy zwraca si¢ do Trybunalu o dokonanie wykladni art. 10 dyrektywy
(UE) 2015/2436% i art. 9 rozporzadzenia (UE) 2017/1001°.

Jezyk oryginalu: hiszpanski.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja przeksztalcona) (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

*  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017,
L 154,s.1).
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3. W szczegdlnosci Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny) zmierza do ustalenia, czy prawo
Unii* okres$la réowniez zasady wyrazania wspdlnej zgody, zaréwno jesli chodzi o udzielenie
podmiotowi trzeciemu licencji na uzywanie znaku towarowego, jak i o cofniecie tej licencji.

I. Ramy prawne

A. Prawo Unii

1. Dyrektywa 89/104
4. Artykul 5 (,Prawa przyznane przez znak towarowy”) stanowi:

»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku.
Wrtasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym [...]

[...]".
5. Artykut 8 (,Udzielanie licencji”) stanowi:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod tym znakiem
towarowym przez wlasciciela lub za jego zgoda.

[...]".

2. Rozporzgdzenie nr 40/94
6. Artykul 9 (,Prawa przyznane przez wspdlnotowy znak towarowy”) ma brzmienie:

»1. Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje wtascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. [...]

[...]".

7. Zgodnie z art. 16 (,Traktowanie wspélnotowego znaku towarowego jako krajowego znaku
towarowego”):

»1. Jezeli art. 17—24 nie stanowia inaczej, wspdlnotowy znak towarowy jako przedmiot wlasnosci
traktowany jest w calosci i na calym terytorium Wspdlnoty tak jak krajowy znak towarowy
zarejestrowany w panstwie czlonkowskim, w ktérym wedlug rejestru wspdélnotowych znakéw
towarowych:

a) wlasciciel ma swoja siedzibe lub swoje miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny; lub

*  Ze wzgled6w, ktére wyjasnie ponizej, uwazam ze w przedmiotowej sprawie zastosowanie maja, ratione temporis, pierwsza dyrektywa

Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) i rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. 2004, L 70,
s. 1), (zwane dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94”).
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b) jezeli lit. a) nie stosuje sie, wlasciciel znaku ma przedsiebiorstwo w dacie dokonywania oceny.

2. W przypadkach nieprzewidzianych w ust. 1 panstwo czlonkowskie, okreslone w tym ustepie,
jest panstwem cztonkowskim, w ktérym Urzad ma swoja siedzibe.

3. Jezeli dwie lub wiecej 0s6b wymienionych jest w rejestrze wspdélnotowych znakéw towarowych
jako wspotwlasciciele, ust. 1 stosuje sie do pierwszego wymienionego wspdlwlasciciela; jezeli tej
reguly nie mozna zastosowaé, przepis ma zastosowanie do kolejnych wspétwlascicieli
w porzadku, w jakim sg wymienieni. W przypadku gdy ust. 1 nie ma zastosowania do zadnego ze
wspolwlascicieli, stosuje sie ust. 2”.

8. Zgodnie z brzmieniem art. 19 (,,Prawa rzeczowe”):

»1. Wspdlnotowy znak towarowy moze, niezaleznie od przedsiebiorstwa, stanowic
zabezpieczenie lub przedmiot praw rzeczowych.

[...]".
9. Wedlug art. 21 (,Postepowania upadtosciowe”):

»1. Jedynymi postepowaniami upadlo$ciowymi, ktérymi moze zosta¢ objety wspdlnotowy znak
towarowy, sa postepowania wszczete w panstwach cztonkowskich, na ktérych terytorium dituznik
posiada centrum podstawowych intereséw.

[...]

2. W przypadku wspétwlasnoséci wspélnotowego znaku towarowego ustep 1 odnosi sie do
udziatu wspétwlasciciela.

[...]".
10. Artykut 22 (,Udzielanie licencji”) stanowi:
»1. Wspdlnotowy znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji dla niektérych lub wszystkich

towar6w lub ustug, dla ktérych znak ten jest zarejestrowany w calej Wspoélnocie lub w jej czesci.
Licencja moze by¢ wylaczna lub niewylaczna.

[...]"
11. Artykul 97 (,Prawo wlasciwe”) ma brzmienie:

»1. Sady w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych stosuja przepisy niniejszego
rozporzadzenia.

2. We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia, sad w sprawach
wspoélnotowych znakéw towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym
réwniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego.

»
vee .
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B. Prawo wtoskie

1. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della proprieta industriale, a norma
dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273°

12. Artykut 6 (, Wspotwlasno$c”) okresla:

»1. Jezeli prawo wlasnosci przemyslowej przysluguje kilku podmiotom, zwiazane z nim
uprawnienia podlegaja przepisom kodeksu cywilnego dotyczacym wspdtwlasnosci, o ile sg one ze
soba zgodne, chyba ze postanowiono inacze;j.

[...]".

13. Artykul 20 ust. 1 przewiduje, ze prawa wlasciciela zarejestrowanego znaku towarowego
polegaja na uprawnieniu do wylacznego uzywania znaku towarowego, w zwiazku z czym
wlasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania znaku towarowego
w ich dziatalnosci gospodarczej bez jego zgody.

14. Artykul 23 upowaznia wlasciciela do przeniesienia znaku towarowego w odniesieniu do
calosci lub cze$ci towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany, i zezwala na to, aby znak
towarowy moégl rowniez by¢ przedmiotem licencji wylacznej.

2. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Approvazione del testo del Codice civile®
15. Artykul 1108 (,Innowacje i inne czynnosci przekraczajace zakres zwyklego zarzadu”) stanowi:

»W drodze decyzji wigkszo$ci wspdtwlascicieli reprezentujacych co najmniej dwie trzecie tacznej
warto$ci wspoélnej rzeczy moga zosta¢ wprowadzone wszelkie innowacje majace na celu
ulepszenie rzeczy lub sprawienie, ze korzystanie z niej stanie sie¢ wygodniejsze lub bedzie
przynosi¢ wigksze pozytki, pod warunkiem ze innowacje te pozostaja bez uszczerbku dla
korzystania z owej rzeczy przez ktéregokolwiek ze wspoétwlascicieli i nie wiaza sie z nadmiernymi
nakladami.

W ten sam spos6b mozna dokonywac innych czynno$ci, ktére przekraczaja zakres zwyklego
zarzadu, pod warunkiem Ze nie naruszaja one intereséw zadnego ze wspotwlascicieli.

Zgoda wszystkich wspétwtascicieli jest wymagana w przypadku czynnosci zbycia lub ustanowienia
praw rzeczowych w odniesieniu do rzeczy objetej wspéiwlasnoscia oraz w przypadku najmu na
okres dluzszy niz dziewie¢ lat [...]".

II. Okolicznosci faktyczne, postepowanie gtéwne i pytania prejudycjalne

16. W 1990 r. VW, SW, CQ i ET utworzyli spotke, ktéra w dniu 29 lipca 1992 r. zlozyta wniosek
o krajowa rejestracje znaku towarowego Legea dla artykuléw sportowych. Rejestracji dokonano
w dniu 11 maja 1995 r. pod numerem 650850.

Dekret ustawodawczy nr 30 z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiajacy kodeks wlasnosci przemyslowej na podstawie art. 15 ustawy nr 273
z dnia 12 grudnia 2002 r.

¢ Dekret krélewski nr 262 z dnia 16 marca 1942 r. w sprawie przyjecia kodeksu cywilnego.
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17. W 1993 r. wspotwlasciciele znaku towarowego ,Legea” jednomyslnie udzielili Legea Srl
(zwanej dalej ,spotka Legea”) licencji na uzywanie tego znaku towarowego na czas nieokreslony
i nieodplatnie’.

18. W grudniu 2006 r. VW wyrazil swéj brak zgody na utrzymanie licencji®.

19. W 2009 r. spélka Legea zainicjowala postepowanie przed Tribunale di Napoli (sadem
w Neapolu, Wtochy) w celu uzyskania, miedzy innymi, stwierdzenia niewaznosci okreslonych
znakéw towarowych zarejestrowanych przez VW, ktére zawieraly nazwe ,Legea”. Z kolei VW
wnidsl, w tym samym postepowaniu, powddztwo wzajemne.

20. Przedmiotem tego postepowania byly nastepujace kwestie:

— Czy przeniesienie prawa do uzywania znaku towarowego w 1993 r. wymagalo jednomyslnej
zgody wspotwlascicieli, czy tez przeciwnie, wystarczyla zgoda wiekszosci wspdtwlascicieli.

— Czy przeniesienie to moglo zosta¢ odwolane w wyniku wycofania zgody przez jednego ze
wspotwlascicieli (VW).

21. W dniu 11 czerwca 2014 r. Tribunale di Napoli (sad w Neapolu) orzekl, ze uzywanie znaku
towarowego przez spolke Legea bylo: a) zgodne z prawem do dnia 31 grudnia 2006 r., poniewaz
odbywatlo sie za jednomy$lna zgoda wszystkich wspétwlascicieli; i b) niezgodne z prawem po dniu
31 grudnia 2006 r., ze wzgledu na brak zgody ze strony VW.

22. Po zaskarzeniu tego wyroku do Corte d’appello di Napoli (sadu apelacyjnego w Neapolu,
Wtochy), sad ten czesciowo go uchylil wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2016 r.

23. Zdaniem sadu apelacyjnego uzywanie znaku towarowego przez spoétke Legea bylo zgodne
z prawem réwniez w okresie po 31 grudnia 2006 r., poniewaz wspdtwlasciciele w sposéb zgodny
z prawem zdecydowali wiekszoscia 3/4 glosow zezwoli¢ tej spdice na dalsze uzywanie znaku
towarowego po tej dacie. W przypadku wspétwlasnosci, aby przyznaé osobom trzecim wyltaczne
prawo do uzywania znaku towarowego, nie ma zdaniem tego sadu potrzeby podejmowania
jednomyslnej decyzji przez wspdiwtascicieli.

24. VW zaskarzyl wyrok wydany w postepowaniu odwotawczym do Corte suprema di cassazione
(sadu kasacyjnego). Uzasadniajac wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sad ten
podnosi w skrdcie, co nastepuje:

— Przepisy kodeksu cywilnego dotyczace wspotwlasnosci, ktére maja zastosowanie do
wspolwlasnosci znaku towarowego, a takze do odstapienia od umowy, nalezy interpretowac
w $wietle przepiséw Unii dotyczacych znakéw towarowych.

— Prawo Unii w tej dziedzinie stanowi, ze znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji i uznaje
mozliwo§¢ wspdtwlasnoéci znaku towarowego. Nie reguluje natomiast wprost, czy
wykonywanie praw z tytulu wspélwlasnosci wymaga, w celu przeniesienia na osobe trzecia

7 Ze zlozonych przez strony uwag na piémie wynika, ze spétke Legea zatozyli w 1993 r., w gronie rodzinnym, VW, CQ i jeszcze jeden brat,
woéwcezas niepelnoletni, w cze$ciach réwnych. Wspolwlasnosé znaku towarowego zostala juz ustalona, réwniez w kregu rodzinnym,
miedzy rodzicami (SW i ET), a ich dzie¢mi (CQ i VW).

8 Wedlug VW w latach 1993-2006, w wyniku szeregu operacji podwyzszenia kapitalu, jego udzial w spéice Legea ulegt zmniejszeniu do
2,5% ogolu udzialéw. Z tej mniejszosciowej pozycji jego roszczenie wobec spétki polegatoby na zadaniu wynagrodzenia za uzywanie
znaku towarowego.
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wylacznego prawa do uzywania znaku towarowego na czas nieokreslony i nieodptatnie, zgody
wyrazonej jednomyslnie, czy tez wiekszoscia glosow.

— Nalezy réwniez wyjasni¢, czy w przypadku jednomyslnego przeniesienia tego prawa jeden ze
wspolwlascicieli moze nastepnie sprzeciwi¢ sie temu i doprowadzi¢ do zakonczenia tego
przeniesienia.

25. W tych okoliczno$ciach Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny) zwraca si¢ do Trybunatu
z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy [art. 10 dyrektywy 2015/2436 i art. 9 rozporzadzenia 2017/1001] w zakresie, w jakim
przewiduja wylaczne prawo przystugujace wlascicielowi znaku towarowego Unii Europejskiej
i jednocze$nie mozliwosé, ze wspotwlasno$¢ bedzie przystugiwa¢ kilku osobom
proporcjonalnie, oznaczajg, ze decyzja o przyznaniu osobom trzecim wylacznego prawa do
uzywania wspdlnego znaku towarowego nieodplatnie i na czas nieokreslony moze zosta
podjeta wiekszo$cia gloséw wspotwlascicieli, czy tez wymaga ona jednomyslnej zgody?

2) Czy w tym drugim przypadku wykladnia, ktéra — w odniesieniu do krajowych
i wspdlnotowych znakéw towarowych objetych wspétwlasnoscia przystugujaca kilku osobom
— potwierdza, ze jeden ze wspdlwlascicieli znaku towarowego, ktérego prawo do uzywania
zostalo przyznane osobom trzecim w drodze jednomyslnej decyzji, nieodptatnie i na czas
nieokreslony, nie moze wykona¢ jednostronnie prawa do odstapienia od tej decyzji, jest
zgodna z zasadami prawa wspélnotowego? Czy tez przeciwnie, nalezy uznaé¢ za zgodna
z zasadami wspélnotowymi wykladnie przeciwnag, ktéra wyklucza, ze wspoétwlasciciel jest
zwiazany bezterminowo pierwotnym wyrazeniem zgody, tak ze moze cofnaé te zgode ze
skutkiem dla przyznania prawa do uzywania znaku towarowego?”.

II1. Postepowanie przed Trybunalem

26. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wplynat do Trybunalu w dniu
15 listopada 2021 r.

27. Uwagi na pi$mie zostaly ztozone przez spétke Legea, SW, CQ, ET, VW, rzad polski i Komisje
Europejska.

28. Nie uznano za konieczne przeprowadzenia rozprawy.

IV. Ocena

A. Uwagi wstepne
29. Celem niniejszego postepowania prejudycjalnego jest dokonanie wykladni prawa Unii

dotyczacego znakéw towarowych. Nalezy w nim rozstrzygnaé¢, w jaki spos6b mozna wykonywac
prawa wylaczne zwigzane z wlasno$cia znaku towarowego, w sytuacji gdy nalezy on do kilku
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wspotwlascicieli’.

30. Sad odsylajacy wskazuje, ze ,niektére ze spornych znakéw towarowych sa znakami
towarowymi Unii Europejskiej”, nie precyzuje jednak, czy znak towarowy Legea, ktérego dotyczy
niniejsze postepowanie, ma taki charakter ™.

31. Z uwag stron mozna wywnioskowag, ze istnial spdr dotyczacy réznych rejestréw (krajowego,
Unii i miedzynarodowych) o znak Legea'!, powtarzam jednak, ze na podstawie postanowienia
odsylajacego nie mozna z cala pewnoscia stwierdzi¢, czy znak zarejestrowany w EUIPO jest tym,
ktérego dotyczy niniejsze postepowanie prejudycjalne '

32. W tym kontekscie, aby uwzgledni¢ wszystkie mozliwos$ci, zasadne bedzie dokonanie analizy
zarowno regulacji dotyczacych unijnych znakéw towarowych, jak i krajowych znakéw
towarowych.

33. Sad odsylajacy formuluje swoje pytania prejudycjalne w zwiazku z wykladnia rozporzadzenia
2017/1001 i dyrektywy 2015/2436. Jak juz jednak wspomniatem, nie uwazam, aby przepisy tych
dwoch aktéw prawnych mialy zastosowanie do stanu faktycznego sprawy zaistniatego w 1993 r.
i w grudniu 2006 r.

34. W istocie:

— Udzielenie licencji na uzywanie znaku towarowego mialo miejsce w 1993 r. Bylby to zatem
krajowy znak towarowy, do ktérego zastosowanie maja przepisy krajowe, ktérych
harmonizacje miala na celu dyrektywa 89/104. Ratione temporis do tego znaku towarowego
nie miata zastosowania dyrektywa 2015/2436, lecz dyrektywa 89/104.

— Cofniecie zgody na udzielenie licencji ze strony VW nastapito w roku 2006, czyli przed
wejSciem w zycie rozporzadzenia 2017/1001. Gdyby do tego cofniecia mialy miec
zastosowanie przepisy dotyczace wspolnotowych znakéw towarowych (nastepnie unijnych
znakéw towarowych), bylyby to te z rozporzadzenia nr 40/94, a nie z rozporzadzenia
2017/1001 %.

Jak wskazuje Komisja w odniesieniu do rozporzadzenia 2017/1001, uzycie [réznych] poje¢ w art. 19 ust. 3 i w art. 24 ust. 2 nie ma
znaczenia [normatywnego], gdyz pojecia te sa uwazane za réwnowazne (to samo zjawisko wystepuje w odniesieniu do rozporzadzenia
nr 40/94 i jego art. 16 i 21). W niektérych wersjach jezykowych w tych dwéch artykulach uzyte sg rézne wyrazy (np. we francuskiej
»cotitulaires” i ,copropriétaire”; we wloskiej ,contitolari” i ,comproprietario”; w hiszpanskiej ,cotitulares” i ,copropietario”;
a w niemieckiej ,gemeinsame Inhaber” i ,Mitinhabers”), ale w innych takie rozréznienie nie wystepuje (w angielskiej: ,joint
proprietor(s)”). [Réwniez polskie wersje jezykowe jednolicie w obu przypadkach posluguja sie pojeciem ,wspétwlasciciel”
/,wspébtwlasciciele” — przyp. tlum.]

Z wyszukiwania na stronie internetowej EUIPO wynika, Ze graficzny znak towarowy nr 000788646, Legea, zostal zarejestrowany w dniu
14 listopada 2001 r.

" Uwagi na pi$mie sp6lki Legea, pkt 8.

Analiza wyrokéw: pierwszej instancji i sadu odwotawczego pozwala uznaé, iz w istocie chodzi o ten znak towarowy, ktéry —
zarejestrowany poczatkowo jako krajowy — od 14 listopada 2001 r. mialby by¢ zarejestrowany jako unijny znak towarowy. Niemniej
jednak sytuacja nie jest jasna. Postanowienie odsylajace nie wyjasnia wiele: w pkt IV odnosi sie do przeniesienia prawa do uzywania
znaku towarowego Legea w 1993 jako wspdlnotowego znaku towarowego. Nie jest to jednak mozliwe, poniewaz do wejicia w zycie
rozporzadzenia nr 40/94 wspélnotowy znak towarowy jako taki nie istnial.

Od tego miejsca bede uzywac okreslenia ,unijny znak towarowy”, nawet gdy odestania normatywne dotycza wspélnotowego znaku
towarowego.
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35. W kazdym razie, z racji tego, ze brzmienie obu zespotéw przepiséw (z jednej strony dyrektywy
89/104 i rozporzadzenia nr 40/94, a z drugiej dyrektywy 2015/2436 i rozporzadzenia 2017/1001)
jest w tym zakresie podobne, rozwazania dotyczace pierwszego mozna przenosi¢ na drugi. Aby to
wykazac, wskaze istniejace powiazania.

B. Dopuszczalnosc pytan prejudycjalnych

36. SW, CQ i ET twierdza, ze pierwsze pytanie prejudycjalne jest zbedne dla rozstrzygniecia
postepowania gléwnego'. Podnoszg, ze skoro istniala jednomyslna zgoda wspétwlascicieli na
udzielenie licencji®®, nie ma znaczenia, czy do podjecia tej decyzji wystarczylaby wiekszos¢.

37. Poglad SW, CQ i ET moze by¢ zasadny, nie mozna jednak wykluczy¢, ze pytanie sadu
odsylajacego bedzie mialo znaczenie w takiej sytuacji, gdy sad ten bedzie chcial powiazac
okreslone konsekwencje prawne z tym, ze w swoim czasie jednomys$lna decyzja wspétwlascicieli
znaku towarowego mogta zapas¢ wiekszoscia gtosow.

38. Z tej perspektywy okolicznos¢, ze znak towarowy objety wspétwlasnoscia przystugujaca kilku
osobom moégl zosta¢ przyznany osobom trzecim wiekszoscia gloséw, a nie koniecznie
jednomyslnie, moze ewentualnie wywolywac¢ skutki dla dalszych loséw licencji na uzywanie
(w szczegolnosci w odniesieniu do jej cofniecia) *°.

39. Spélka Legea podniosta zarzut niedopuszczalno$ci oparty na braku okreslenia w prawie Unii
warunkoéw, na jakich powinna zosta¢ wyrazona wola wspétwlascicieli znaku towarowego, zaréwno
w odniesieniu do udzielenia licencji na uzywanie przez osobe trzeciy, jak i do jej cofniecia.

40. Odeslanie prejudycjalne pozwala zauwazy¢, ze dla Corte suprema di cassazione (sadu
kasacyjnego) wcale nie jest oczywiste, ze w przepisach Unii znajdzie si¢ rozwiazanie spornej
kwestii. Sad ten przedktada swoje pytania wtasnie dlatego, ze zywi watpliwo$ci w tym wzgledzie.

41. W tych okolicznosciach pytania prejudycjalne nie tylko korzystaja z domniemania posiadania
znaczenia dla sprawy', ale sa tez odpowiednie do tego, by Trybunal dokonal wykladni
okreslonych przepisow prawa Unii w celu rozstrzygniecia, czy maja one zastosowanie
w postepowaniu gtéwnym.

C. Pytanie prejudycjalne pierwsze

42. Sad odsylajacy dazy do ustalenia, czy przepisy Unii w tej dziedzinie dopuszczaja, aby
w sytuacji gdy znak towarowy nalezy do kilku wspéiwtascicieli, przyznanie prawa do jego
uzywania, nieodplatnie i na czas nieokre$lony, moze nastgpi¢ wiekszoscia gloséw, czy tez
przeciwnie, wymaga jednomyslnosci.

4 Punkty 741 75 jego uwag na pismie.

15 W pkt IV postanowienia odsylajacego wskazano, ze fakt jednomyslnego udzielenia licencji na uzywanie znaku towarowego Legea spolce
Legea w 1993 r. jest niesporny. Drugie pytanie prejudycjalne opiera si¢ na tym samym zalozeniu: odnosi si¢ do ,znaku towarowego,
ktérego prawo do uzywania zostato przyznane osobom trzecim w drodze jednomyslnej decyzji”.

© W tym konkretnym przypadku na umowe przekazania zgodzili si¢ wszyscy wspotwlasciciele, ale niespodziewany brak zgody mégt
wystapi¢ w przypadkach, w ktérych licencja mogta zosta¢ udzielona wigkszoscig glosow.

7 Wyroki: z dnia 6 pazdziernika 2021 r., Consorzio Italian Management i Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, pkt 34, 35);
z dnia 6 pazdziernika 2022 r., Contship Italia (C-433/21 i C-434/21, EU:C:2022:760, pkt 24).
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43. Na tle tego pytania leza problemy, ktére od czaséw prawa rzymskiego niepokoja prawnikéw.
Wspotwlasnos$¢ rzeczy, jej taczny lub solidarny charakter, wigkszos¢ wymagana do podjecia
decyzji w zaleznosci od jej znaczenia dla rzeczy wspdlnej lub od czasu trwania jej skutkéw, czy
tez wiekszo$¢ wymagana do czynnosci zarzadczych i rozporzadzania rzeczami wspélnymi — to
wiele kwestii, na ktére nie zawsze udzielano takich samych odpowiedzi'.

44. Prawo Unii dotyczace znakéw towarowych zachowalo znaczace (i rozsadne) milczenie
odnosnie do uregulowania ich wspétwlasnosci, ktére musi by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami
krajowymi. Postaram sie to w ten sposdb wyjasni¢ w dalszych rozwazaniach, zaréwno co do
unijnych znakéw towarowych jak i co do krajowych, ktére stanowia przedmiot harmonizacji.
Rozpoczne od analizy samej mozliwosci, ze jedne i drugie sa objete wspdélwlasnoscia
przystugujaca kilku osobom.

1. Wspotwtasnos¢ unijnych znakow towarowych

45. Unijne znaki towarowe stanowia rodzaj wlasnosci przemystowej. Zgodnie z art. 5
rozporzadzenia nr 40/94 ,wlascicielem wspdlnotowego znaku towarowego [Unii] moze by¢
kazda osoba fizyczna lub prawna, facznie z podmiotami prawa publicznego” .

46. Rozporzadzenie nr 40/94 przewiduje, ze unijny znak towarowy moze stanowic¢ wlasnos¢ kilku
wspétwlascicieli. Znajduje to odzwierciedlenie w kilku jego przepisach:

— Artykut 16” uznaje unijny znak towarowy za przedmiot wlasnosci i uwzglednia — w ust. 3 —
przypadek, w ktérym ,dwie lub wiecej osob wymienionych jest w rejestrze wspdlnotowych
znakéw towarowych jako wspétwiasciciele” (wyrdéznienie moje).

— Artykut 21 ust. 2%, odnoszac sie do postepowania upadlosciowego, przewiduje ,przypad[ek]
wspoltwlasnosci [...] znaku towarowego [Unii]”. W takim przypadku kryterium wszczecia
postepowania upadlo$ciowego, ktérym moze zosta¢ objety ten znak towarowy?* ,,odnosi sie do
udziatu wspétwlasciciela”.

2. Wspotwilasnosc¢ krajowych znakéw towarowych

47. W odréznieniu od unijnych znakéw towarowych dyrektywa 89/104 nie zawiera wyraznych
odniesien do wspoétwlasnos$ci znaku towarowego. Nie oznacza to jednak, ze ja wyklucza.

48. Ustawodawca krajowy ma swobode w ksztaltowaniu prawa wlasnosci znaku towarowego.
Dyrektywa 89/104 nie warunkuje jego dzialania, a w konsekwencji nie zabrania ani nie nakazuje,
aby przepisy krajowe dopuszczaly, aby krajowy znak towarowy byl przedmiotem wspoétwlasnosci.

8 Na przestrzeni wiekéw wspdtwlasno$¢ majatkowa ulegta istotnym przeobrazeniom, z uwagi na rozwiniecie si¢ os6b prawnych (lub tez
analogicznych form spélek, lecz nieposiadajacych osobowo$ci prawnej) w postaci majatkéw wyposazonych w zdolno$é¢ do czynnosci
prawnych. Statutowe lub ustawowe przepisy dotyczace réznych rodzajéw osob prawnych zazwyczaj okreslaja zasady wiekszo$ci
wymaganej do zawarcia umoéw takich, jak te bedace przedmiotem niniejszej sprawy.

¥ Odpowiednik art. 5 rozporzadzenia 2017/1001.
% Odpowiednik art. 19 rozporzadzenia 2017/1001
2 Odpowiednik art. 24 rozporzadzenia 2017/1001.

Ktére wymaga, by postepowanie zostalo ,wszczete w panstwach czlonkowskich, na ktérych terytorium dluznik posiada centrum
podstawowych intereséw”.

ECLI:EU:C:2022:977 9



OpriNIA M. CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY — SPrawA C-686/21
LEGEA

3. Jednomyslna czy podjeta wigkszoscig glosow zgoda wspétwlascicieli na przeniesienie na osoby
trzecie prawa do uzywania znaku towarowego?

49. Przy dopuszczeniu mozliwosci objecia znaku towarowego wspétwlasnoscia przystugujaca
kilku osobom, powstaje pytanie, w jaki sposéb powinny wyraza¢ wspdlng wole przeniesienia
prawa do jego uzywania na osoby trzecie w drodze licencji (ewentualnie wole cofniecia tej licencji).

50. Ponownie odniose si¢ oddzielnie do systemu unijnych znakéw towarowych i systemu znakéw
krajowych.

a) Unijny znak towarowy

51. Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94* ,[unijny] znak towarowy moze byc¢
przedmiotem licencji dla niektérych lub wszystkich towaréw lub uslug, dla ktérych znak ten jest
zarejestrowany w calej Wspoélnocie lub w jej czesci. [Taka] licencja moze by¢ wylaczna lub
niewylaczna”*.

52. Zgodnie z jego art. 97 ust. 2% ,we wszystkich sprawach nieobjetych zakresem [rozporzadzenia
nr 40/94], sad w sprawach [unijnych] znakéw towarowych stosuje przepisy swojego
ustawodawstwa krajowego”.

53. Rozporzadzenie nr 40/94 nie okre$la warunkéw zawierania uméw licencyjnych ani ich
rozwiazywania. Z tego milczenia mozna wywnioskowa¢, ze to prawo krajowe ma regulowac te
warunki, bez wzgledu na to, czy wlascicielem unijnego znaku towarowego jest jedna osoba, czy
tez zachodzi wspotwlasnos¢ kilku osob .

54. W istocie, i na to zwraca uwage Komisja”, do wszystkiego, co nie jest bezposrednio
uregulowane na poziomie europejskim w ramach systemu unijnego znaku towarowego jako
»przedmiotu wlasnosci”, stosuje sie odpowiednie przepisy krajowe.

b) Krajowy znak towarowy

55. Jesli to, co zostalo powiedziane do tej pory, dotyczy przepiséw ksztaltujacych status unijnych
znakéw towarowych, to tym bardziej bedzie dotyczylo ram prawnych o mniejszej intensywnosci
regulacyjnej, jak w przypadku harmonizacji krajowych znakéw towarowych na podstawie
dyrektywy 89/104.

56. Poza stwierdzeniem wylacznosci prawa wlasciciela do znaku towarowego (art. 5) i mozliwosci
udzielenia licencji (art. 8) dyrektywa 89/104 nie wkracza w regulacje dotyczaca kwestii zwigzanych
ze wspolwlasnoscia znaku towarowego, ani z decyzja o udzieleniu licencji*.

% Odpowiednik art. 25 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001.

# Z kolei z art. 26 ust. 3 lit. e) rozporzadzenia 2017/1001 wynika, ze licencja moze by¢ udzielona na czas okreslony lub bezterminowo.
Rozporzadzenie nr 40/94 tej kwestii nie regulowato.

% Odpowiednik art. 129 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

% Sad odsylajacy w istocie podziela te sama opini¢. W postanowieniu odsytajacym (pkt VI) wskazuje, ze ,rozporzadzenie [2017/1001] nie
zawiera odniesient w celu okreslenia sposobéw wykonywania praw we wspdtwlasnosci”.

7 Uwagi na pis$mie Komisji, pkt 27.
#  Artykuly 5 i 8 dyrektywy 89/104 odpowiadaja art. 10 i 25 dyrektywy 2015/24:36.
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57. W tym kontekscie rozstrzygniecie, w jaki sposéb powinna ksztaltowaé sie zbiorowa wola
przyznania prawa do uzywania znaku towarowego objetego wspdéiwlasnoscia, wymaga przede
wszystkim odwotania si¢ do przepiséw krajowych. One z kolei moga odnosic¢ si¢ do uméw miedzy
wspotwlascicielami. Ponadto zastosowanie beda mialy przepisy ogélne prawa cywilnego kazdego
z panstw czlonkowskich?®.

¢) Skutecznosé prawa Unii

58. Zasady lojalnej wspotpracy, pierwszenstwa i skutecznosci prawa Unii wymagaja, aby prawo
krajowe, w tym przepisy dotyczace wspdlwlasnosci znakéw towarowych, zapewnialy peina
skutecznos$¢ prawa Unii®.

59. W niniejszym postepowaniu ani z tresci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, ani z uwag przedstawionych Trybunalowi, nie wynika, aby regulacja
wspoltwlasnosci znakéw towarowych we Wloszech uniemozliwiala albo nadmiernie utrudniala
wykonywanie praw przyznanych przez przepisy Unii.

D. Pytanie prejudycjalne drugie
60. Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny) dazy do ustalenia, czy prawo Unii:

— stoi na przeszkodzie temu, by ,jeden ze wspétwtascicieli znaku towarowego, ktérego prawo do
uzywania zostalo przyznane osobom trzecim w drodze jednomys$lnej decyzji, [wykonal]
jednostronnie prawo do odstapienia od tej decyzji’;

— czy tez przeciwnie, wyraza zgode na to, ze ,wyklucza [si¢], ze wspotwlasciciel jest zwiazany
bezterminowo pierwotnym wyrazeniem zgody, tak ze moze cofnac te zgode ze skutkiem dla
przyznania prawa do uzywania znaku towarowego”.

61. Tak sformulowane pytanie nie zawiera wskazania, jakie przepisy Unii mialyby mie¢
zastosowanie, ograniczajac sie do powolania si¢ na ,zasady prawa wspdlnotowego” (bez ich
wyszczegdlnienia). Poniewaz zasady te zostaly przelozone na przepisy rozporzadzenia nr 40/94
i dyrektywy 89/104 (lub odpowiednio rozporzadzenia 2017/1001 i dyrektywy 2015/2436),
odpowiedz na to pytanie musi by¢ udzielona na podstawie tych przepiséw.

62. W kontekscie dyrektywy 89/104 Trybunal dopuscil mozliwo$¢ wycofania zgody przez
wlasdciciela znaku towarowego, ktéry udzielil licencji na jego uzywanie osobie trzeciej?.
Stwierdzenie to z fatwoscia mozna przenie$¢ na zbiorowego wlasciciela znaku towarowego (czyli
wspolnote kilku wspoétwlascicieli).

» Zgodnie z przepisami wloskimi (art. 6 ust. 1 kodeksu wtasnosci przemyslowej) uprawnienia wspdiwlascicieli znaku towarowego
podlegaja przepisom kodeksu cywilnego dotyczacym wspdtwlasnosci, o ile sa one ze soba zgodne, chyba ze postanowiono inaczej.

% Wryrok z dnia 19 pazdziernika 2017 r., Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 40, 41).

' Wyrok z dnia 19 wrzesnia 2013 r., Martin Y Paz Diffusion (C-661/11, EU:C:2013:577), pkt 62 i sentencja. Jednak zgodnie z tym wyrokiem
sady krajowe ,mo[ga] nalozy¢ na wlasciciela znaku towarowego sankcje lub zobowigza¢ go do naprawienia wyrzadzonej szkody, jezeli
ustal[a], ze wladciciel ten w spos6b niewlasciwy cofnal swoja zgode na uzywanie przez osobe trzecia oznaczen identycznych z jego
znakami towarowymi” (pkt 61).
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63. Jednakze podobnie jak w przypadku wymagan udzielenia osobie trzeciej prawa do uzywania
znaku towarowego, prawo Unii milczy na temat tego, w jaki sposéb nalezy podja¢ decyzje
o odwotaniu lub cofnieciu licencji na uzywanie w przypadku znakéw towarowych objetych
wspolwlasnoscia. Decyzja ta stanowi czynno$¢ prawng, do ktérej wykonania, podkreslam, prawo
Unii nie ustanawia warunkéw.

64. A zatem to prawo krajowe powinno okresla¢ szczegélne uwarunkowania umoéw
w przedmiocie odwolania lub wycofania licencji na uzywanie znaku towarowego objetego
wspotwlasnoscia. Dotychczasowe rozwazania dotyczace wspélnej zgody na udzielenie licencji
mozna, mutatis mutandis, przenie$¢ na to odwolanie czy cofniecie, niezaleznie od tego, czy chodzi
o krajowy znak towarowy, czy unijny znak towarowy.

V. Whnioski

65. Z uwagi na powyzsze rozwazania proponuje¢, aby Trybunal Sprawiedliwosci odpowiedziat
Corte suprema di cassazione (sadowi kasacyjnemu, Wtochy) w nastepujacy sposéb:

Artykut 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych i art. 9
ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego, oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
i przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

nalezy interpretowac w ten sposéb, ze
w przypadku wspétwlasnosci znaku towarowego wyrazenie wspdlnej zgody przez wspotwlascicieli
na udzielenie osobie trzeciej licencji na uzywanie znaku towarowego, czy to krajowego czy

unijnego, lub na zakonczenie tej licencji, podlega majacym zastosowanie przepisom panstwa
czlonkowskiego.
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