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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (dziesiagta izba)

z dnia 27 kwietnia 2023 r.*

Odestanie prejudycjalne — Prawo znakéw towarowych — Dyrektywa 89/104/EWG — Dyrektywa
(UE) 2015/2436 — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Rozporzadzenie (UE) 2017/1001 —
Prawa wylaczne wlasciciela znaku towarowego — Znak towarowy nalezacy do kilku oséb —
Obowiazujace miedzy wspoétwlascicielami wymogi dotyczace wiekszo$ci koniecznej do udzielania
i wypowiadania licencji na ich znak towarowy

W sprawie C-686/21

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny, Wlochy)
postanowieniem z dnia 29 pazdziernika 2021 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu
15 listopada 2021 r., w postepowaniach:

VW

przeciwko

CQ

ET,

Legea Srl,

oraz

Legea Srl,

przeciwko

Vv,

SW;

CQ

ET,

* Jezyk postepowania: wloski.
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TRYBUNAL (dziesiata izba),
w sktadzie: D. Gratsias, prezes izby, M. Ilesi¢ (sprawozdaweca) i L. Jarukaitis, sedziowie,
rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

w imieniu VW — F. Rampone, avvocato,

— w imieniu Legea Srl — G. Biancamano, avvocato,

— wimieniu SW, CQ, ET - R. Bocchini, avvocato,

— w imieniu rzadu polskiego — B. Majczyna, w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej — P. Messina i P. Némeckovd, w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni 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 (Dz.U. 2015,
L 336, s. 1) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu z jednej strony miedzy VW a SW, CQ, ET
i Legea Srl oraz z drugiej strony miedzy Legea a VW, SW, CQ i ET w przedmiocie podnoszonego
niezgodnego z prawem charakteru uzywania znakéw towarowych tworzonych przez oznaczenie
Legea.

Ramy prawne

Rozporzgdzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego 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”), zostalo
uchylone i zastgpione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
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w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ktére weszlo w zycie
w dniu 13 kwietnia 2009 r. To ostatnie rozporzadzenie zostalo uchylone i zastapione, ze
skutkiem od dnia 1 pazdziernika 2017 r., rozporzadzeniem 2017/1001.

Artykut 5 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Osoby, ktére moga by¢ wlascicielami
wspolnotowych znakéw towarowych”, stanowit:

»Wlascicielem wspolnotowego znaku towarowego moze by¢ kazda osoba fizyczna lub prawna, tacznie
z podmiotami prawa publicznego”.

Artykul 9 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Prawa przyznane przez wspdlnotowy znak
towarowy”, przewidywal w ust. 1:

»Wspolnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel
znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody,
uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspélnotowym znakiem towarowym dla towaréw lub uslug
identycznych z tymi, dla ktérych wspélnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug
ktorych dotyczy wspdlnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej; prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad obejmuje
rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu
do towar6w lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspélnotowy
znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we Wspoélnocie [Europejskiej]
i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje
nienalezna korzys¢ z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy
wspolnotowego znaku towarowego”.

Z kolei art. 16 wspomnianego rozporzadzenia, zatytutowany , Traktowanie wspolnotowego znaku
towarowego jako krajowego znaku towarowego”, brzmial nastepujaco:

»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
b) jezeli lit. a) nie stosuje si¢, wlasciciel znaku ma przedsiebiorstwo w dacie dokonywania oceny.
2. W przypadkach nieprzewidzianych w ust. 1 paniistwo czltonkowskie, okreslone w tym ustepie,

jest panstwem cztonkowskim, w ktérym Urzad [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory)] ma swoja siedzibe.
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3. Jezeli dwie lub wiecej 0s6b wymienionych jest w rejestrze wspdlnotowych znakéw towarowych
jako wspotwlasciciele, ust. 1 stosuje sie¢ do pierwszego wymienionego wspéiwlasciciela; jezeli tej
reguly nie mozna zastosowaé, przepis ma zastosowanie do kolejnych wspdtwlascicieli
w porzadku, w jakim sg wymienieni. W przypadku gdy ust. 1 nie ma zastosowania do zadnego ze
wspolwlascicieli, stosuje sie ust. 2”.

Artykut 21 rzeczonego rozporzadzenia, zatytulowany ,Postepowania upadlosciowe”, stanowil
wust. 112:

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

[...]

2. W przypadku wspdtwlasnosci wspdélnotowego znaku towarowego ustep 1 odnosi sie do
udziatu wspétwlasciciela”.

Artykut 22 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,,Udzielanie licencji”, przewidywal w ust. 1 i 2:

»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.

2. Witasciciel wspélnotowego znaku towarowego moze powolywac sie na prawa przyznane przez
znak towarowy przeciwko licencjobiorcy, ktéry narusza jakiekolwiek postanowienie umowy
licencyjnej w odniesieniu do czasu jej obowigzywania, postaci objetej rejestracja, w ktérej znak
moze by¢ uzywany, zakresu towaréw lub ustug, dla ktérych licencja jest udzielona, powierzchni,
na ktérej znak moze by¢ umieszczany, lub jakosci towaréw wytworzonych lub ustug
swiadczonych przez licencjobiorce”.

Powyzsze przepisy art. 5, 9, 16, 21 i 22 rozporzadzenia nr 40/94 sa podobne do odpowiadajacych
im przepiséw art. 5, 9, 19, 24 i 25 rozporzadzenia 2017/1001.

Dyrektywy majgce na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
znakow towarowych

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
s. 1) zostala uchylona i zastapiona, ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r., dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 2008, L 299, s. 25). Ta ostatnia dyrektywa zostala uchylona i zastapiona, ze skutkiem od
dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywa 2015/2436, zgodnie z art. 55 tej ostatniej dyrektywy.
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Motywy trzeci i szdsty pierwszej dyrektywy 89/104 stanowily:

»W chwili obecnej nie wydaje sie konieczne podejmowanie procesu zblizenia ustawodawstw
panstw czlonkowskich w zakresie znakéw towarowych w pelnym zakresie oraz [...] wystarczajace
bedzie ograniczenie tego procesu do tych przepiséw prawa krajowego, ktére w sposéb najbardziej
bezposredni oddzialuja na funkcjonowanie rynku wewnetrznego;

[...]

niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania do znakéw towarowych przepiséw prawnych panstw
cztonkowskich innych niz zawarte w prawie o znakach towarowych, takich jak przepisy dotyczace
nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialno$ci cywilnej lub ochrony konsumentéw”.

Artykut 5 tej dyrektywy, zatytulowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy”, przewidywal
w ust. 1:

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

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych z tymi,
dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznoséci lub podobienstwa do znaku
towarowego oraz identycznos$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy znak
towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad wsréd opinii
publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem
towarowym”.

Artykut 8 wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,,Udzielanie licencji”, stanowil:

»1. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do czesci lub
wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany, oraz w odniesieniu do calego
lub czesci danego panstwa cztonkowskiego. Licencja moze by¢ wyltaczna lub niewylaczna.

2. Wiasciciel znaku towarowego moze powolywac sie¢ na prawa nadane przez znak towarowy
wobec licencjobiorcy, ktéry narusza ktérekolwiek z postanowienn umowy licencyjnej, odnoszace
sie do okresu jej obowiazywania, formy objetej rejestracja, w jakiej znak towarowy moze by¢
uzywany, zakresu towaréow lub ustug, dla jakiej licencja jest udzielona, terytorium, na ktérym
znak towarowy moze by¢ uzywany lub jakosci towaréw wytwarzanych lub ustug $wiadczonych
przez licencjobiorce”.

Powyzsze przepisy art. 5 i 8 pierwszej dyrektywy 89/104 sa podobne do odpowiadajacych im
przepiséw art. 10 i 25 dyrektywy 2015/2436.
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Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

VW, SW, CQ i ET sa wspotwlascicielami, w réwnych czesciach, krajowego znaku towarowego
i unijnego znaku towarowego LEGEA, zarejestrowanych dla artykuléw sportowych (zwanych
dalej facznie ,spornymi znakami towarowymi”).

W 1993 r. VW, SW, CQ i ET postanowili udzieli¢ spdtce Legea na czas nieokreslony nieodptatnej
wylacznej licencji na uzywanie znakéw towarowych, ktérych sa wspoélwtascicielami (zwanej dalej
»umowa licencyjna”).

Pod koniec 2006 r. VW sprzeciwil sie dalszemu obowiazywaniu tej umowy licencyjnej.

W dniu 16 listopada 2009 r. spétka Legea wniosta przeciwko VW do Tribunale di Napoli (sadu
w Neapolu, Wtochy) powddztwo o uniewaznienie praw do zarejestrowanych przez VW znakéw
towarowych zawierajacych oznaczenie ,Legea”. Ten ostatni w drodze powddztwa wzajemnego
wnidsl, po pierwsze, o uniewaznienie praw do znakéw towarowych zarejestrowanych przez spétke
Legea, a po drugie, o stwierdzenie niezgodnego z prawem uzywania spornych znakéw towarowych
przez te spotke.

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2014 r. Tribunale di Napoli (sad w Neapolu) orzekl, ze do dnia
31 grudnia 2006 r. spotka Legea, dzialajac za zgoda wszystkich wspélwlascicieli, uzywata
spornych znakéw towarowych zgodnie z prawem. Sad ten uznal natomiast, ze po tej dacie ze
wzgledu na sprzeciw VW wobec dalszego obowiazywania umowy licencyjnej uzywanie to stalo
sie niezgodne z prawem.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. Corte d’appello di Napoli (sad apelacyjny w Neapolu,
Wlochy) zmienil czesciowo ten wyrok. Uznawszy, ze jednomys$lnos¢ wspoétwlascicieli nie jest
wymagana do udzielenia osobie trzeciej licencji na znak towarowy, sad ten orzekl, ze wola trzech
z czterech wspélwlascicieli spornych znakéw towarowych wystarczyla do dalszego obowiazywania
umowy licencyjnej po dniu 31 grudnia 2006 r., pomimo sprzeciwu VW.

Sad odsylajacy, do ktérego wniesiono odwolania od tego wyroku z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
zastanawia sie nad zasadami indywidualnego wykonywania prawa wylacznego przystugujacego
wspotwlascicielom znaku towarowego w $wietle przepiséw prawa Unii i przywoluje w tym
wzgledzie art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz art. 9 i 25 rozporzadzenia 2017/1001.

W tych okoliczno$ciach Corte suprema di cassazione (sad kasacyjny, Wlochy) postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwrdcic si¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy przepisy prawa Unii [zawarte w art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz w art. 9 i 25
rozporzadzenia 2017/1001] w zakresie, w jakim przewiduja prawo wylaczne przystugujace
wlascicielowi unijnego znaku towarowego i jednocze$nie mozliwos¢, ze wspotwlasnosé
bedzie przystugiwac¢ kilku osobom proporcjonalnie, oznaczaja, ze decyzja o przyznaniu
osobom trzecim prawa do wylacznego uzywania wspdlnego znaku towarowego nieodplatnie
i na czas nieokreslony moze zosta¢ podjeta przez wiekszos¢ wspoétwlascicieli, czy tez wymaga
ona jednomyslnej zgody?
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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 wspodtwlascicieli 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 Unii? Czy tez przeciwnie, nalezy uzna¢ za zgodna z zasadami
prawa Unii wykladnie przeciwng, ktéra wyklucza, by wspéiwlasciciel byl zwigzany
bezterminowo pierwotnym wyrazeniem zgody, wobec czego moze on cofnac te zgode ze
skutkiem dla przyznania prawa do uzywania znaku towarowego?”.

W przedmiocie dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

SW, CQ i ET podwazaja dopuszczalno$é pierwszego pytania prejudycjalnego ze wzgledu na to, ze
umowa licencyjna zostala zawarta przez wspotwlascicieli spornych znakéw towarowych
jednomyslnie, a zatem nie jest istotne, czy do podjecia takiej decyzji wystarczylaby wiekszos¢
wspotwlascicieli. Ze swej strony spétka Legea podnosi, Ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym jest niedopuszczalny, poniewaz przestanki uzyskania zgody wspétwlascicieli
znaku towarowego, zarowno na udzielenie licencji na uzywanie przez osobe trzeciy, jak i na jej
wypowiedzenie, nie sa regulowane prawem Unii.

Nalezy przypomnie¢, ze w ramach postepowania, o ktérym mowa w art. 267 TFUE, opartego na
wyraznym rozdziale zadan sadéw krajowych i Trybunatlu, ocena stanu faktycznego sprawy oraz
wykladnia i zastosowanie prawa krajowego naleza wylacznie do sadu krajowego. Wytacznie do
sadu krajowego, przed ktérym toczy sie spor i ktéry musi przyjaé odpowiedzialno$é za majace
zapa$¢ orzeczenie sadowe, nalezy — przy uwzglednieniu okolicznosci konkretnej sprawy —
zaré6wno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbedne uzyskanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, jak i ocena znaczenia pytan, z ktérymi zwraca si¢ do Trybunalu (wyrok z dnia
6 pazdziernika 2022 r., Contship Italia, C-433/21 i C-434/21, EU:C:2022:760, pkt 23).

Odrzucenie przez Trybunal wniosku sadu krajowego jest mozliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste,
ze wykladnia prawa Unii, o ktéra wnioskowano, nie ma zadnego zwiazku ze stanem faktycznym
lub przedmiotem sporu przed sadem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej badz gdy
Trybunal nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, ktdére sa konieczne do
udzielenia uzytecznej odpowiedzi na pytania, ktére zostaly mu przedstawione (wyrok z dnia
3 czerwca 2021 r., BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie sad odsylajacy przedstawil w sposéb wystarczajaco jasny kontekst prawny
i faktyczny oraz powody, dla ktérych powzial watpliwosci w przedmiocie wykladni okreslonych
przepiséw prawa Unii, ktéra uwaza za niezbedna do wydania wyroku. Nie jest oczywiste, ze
wykladnia, o ktéra sie zwrdcono, nie ma zwigzku ze sporem przed sadem krajowym lub ze
podniesiony problem ma charakter hipotetyczny.

Whniosku tego nie podwaza argument wysuwany przez spétke Legea, poniewaz kwestia, czy prawo
Unii reguluje sposoby podejmowania przez wspodtwlascicieli decyzji o udzieleniu licencji na
uzywanie nalezacego do nich znaku towarowego, wchodzi w zakres rozpoznania istoty pytan
prejudycjalnych. Ponadto wbrew temu, co podnosza SW, CQ i ET, pierwsze pytanie
prejudycjalne jest istotne dla rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gtéwnym, gdyz jezeli do
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udzielenia licencji na uzywanie znaku towarowego wystarczy wiekszos¢ wlascicieli, cofniecie przez
mniejszosciowego wlasciciela udzielonej pierwotnie zgody na taka licencje mogloby tak czy
inaczej pozostaé bez skutkow.

Z powyziszego wynika, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
dopuszczalny.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze z uwagi na date wystapienia okolicznos$ci faktycznych w sporze
przed sadem krajowym spér ten w odniesieniu do unijnych znakéw towarowych jest objety
zakresem stosowania rozporzadzenia nr 40/94, zas§ w odniesieniu do krajowych znakéw
towarowych — pierwszej dyrektywy 89/104. Przepisy art. 9 i 25 rozporzadzenia 2017/1001 oraz
art. 10 dyrektywy 2015/2436, do ktérych odnosi si¢ sad odsylajacy, odpowiadaja przepisom
zawartym odpowiednio w art. 9 i 22 rozporzadzenia nr 40/94 oraz w art. 5 pierwszej dyrektywy
89/104. W zwiazku z tym nalezy przeformulowac zadane pytania, tak aby odnosily sie do tych
przepisow.

Poprzez pytanie pierwsze sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy pierwsza dyrektywe
89/104 i rozporzadzenie nr 40/94 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze udzielenie lub
wypowiedzenie licencji na uzywanie krajowego znaku towarowego lub unijnego znaku
towarowego objetego wspodlwlasno$cia wymaga jednomyslnej decyzji wspoétwlascicieli, czy
decyzji podjetej przez ich wiekszos¢.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 5 pierwszej dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia
nr 40/94 znak towarowy przyznaje wlascicielowi prawa wylaczne do tego znaku. Artykul 5 tego
rozporzadzenia uci$la, ze wlascicielem unijnego znaku towarowego moze by¢ kazda osoba
fizyczna lub prawna, facznie z podmiotami prawa publicznego.

Ponadto z art. 8 ust. 1 pierwszej dyrektywy 89/104 i z art. 22 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
wynika, ze zaréwno krajowy znak towarowy, jak i unijny znak towarowy moga by¢ przedmiotem
licencji, wylacznej lub niewylacznej, w odniesieniu do wszystkich lub czesci towaréw lub ustug,
dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane.

Z art. 16 ust. 3 i art. 21 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, ktére odnosza sie ,wspotwlascicieli”
unijnego znaku towarowego, wynika, ze taki znak towarowy moze naleze¢ do kilku oséb.

O ile prawda jest, ze pierwsza dyrektywa 89/104 nie odnosi si¢ do wspdtwlasnosci krajowego
znaku towarowego, na co zwrdcil zasadniczo uwage rzecznik generalny w pkt 47 i 48 opinii,
o tyle owo pominiecie oznacza nie to, ze wspdétwlasnosc¢ takiego znaku jest wylaczona, lecz to, ze
jest ona regulowana prawem krajowym, ktére okresla sposoby wykonywania przez
wspotwlascicieli praw wynikajacych ze znaku towarowego, w tym prawa do decydowania
o udzieleniu lub o wypowiedzeniu licencji na uzywanie tego znaku.

Ponadto, jak wynika z motywdw trzeciego i szdstego pierwszej dyrektywy 89/104, o ile pierwsza

dyrektywa stuzy zblizeniu ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych, tak aby zniwelowac istniejace réznice, ktére moga przeszkadza¢ w swobodnym
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przeplywie towaréw i swobodzie §wiadczenia uslug, o tyle nie ma ona na celu pelnego zblizenia
tych ustawodawstw (zob. podobnie wyrok z dnia 21 listopada 2002 r., Robelco, C-23/01,
EU:C:2002:706, pkt 33).

Co sie tyczy rozporzadzenia nr 40/94, rozporzadzenie to, mimo Ze uznaje wspotwlasnos¢ unijnego
znaku towarowego, nie zawiera zadnego przepisu, ktéry regulowalby zasady wykonywania przez
wspolwlascicieli takiego znaku wynikajacych z niego praw, w tym prawa do decydowania
o udzieleniu lub o wypowiedzeniu licencji na jego uzywanie.

Otéz z art. 16 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Ze unijny znak towarowy jako przedmiot
wlasnosci jest traktowany jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w panstwie czlonkowskim
okreslonym zgodnie z zasadami przewidzianymi w tym artykule. Wynika z tego, ze w braku
przepisu tego rozporzadzenia regulujacego szczegélowe zasady podejmowania przez
wspolwlascicieli unijnego znaku towarowego decyzji o udzieleniu lub o wypowiedzeniu licencji
na uzywanie tego znaku owe zasady sa regulowane prawem tego panstwa cztonkowskiego.

W $wietle calosci powyzszych rozwazan odpowiedZ na pytanie pierwsze winna brzmieé: pierwsza
dyrektywe 89/104 i rozporzadzenie nr 40/94 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze kwestia, czy
udzielenie lub wypowiedzenie licencji na uzywanie krajowego znaku towarowego lub unijnego
znaku towarowego objetego wspdtwlasnos$cia wymaga jednomyslnej decyzji wspotwlascicieli, czy
decyzji podjetej przez ich wiekszo$¢, nalezy do zakresu wlasciwego prawa krajowego.

W przedmiocie pytania drugiego

W zwiazku z odpowiedzig udzielona na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi
na pytanie drugie.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty
stron w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

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

Pierwsza dyrektywe Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zbliZzenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
i rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego

nalezy interpretowaé w ten sposob, ze:
kwestia, czy udzielenie lub wypowiedzenie licencji na wuzywanie krajowego znaku
towarowego lub unijnego znaku towarowego objetego wspodlwlasnoscia wymaga

jednomyslnej decyzji wspoéltwlascicieli, czy decyzji podjetej przez ich wiekszos¢, nalezy do
zakresu wlasciwego prawa krajowego.
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