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Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie
z art. 98 8 1 regulaminu postepowania przed Trybunalem Sprawiedliwosci

Data wplywu:
15 listopada 2021 r.
Oznaczenie sqdu odsylajgcego:
Corte suprema di cassazione (Wlochy)

Data wydania postanowienia 0 wystapieniu Z wnieskiem owydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

29 pazdziernika 2021 r.
Strona wnoszgca skarge kasacyjna:

VW

Legea S.r.l.
Druga strona postepowania:

SwW

cQ

El

VW

Legea S'r.l.

Przedmiot postepowania glownego

Skarga kasacyjna wniesiona do Corte suprema di cassazione (sadu kasacyjnego,
Wiochy) od wyroku, w ktorym Corte d’appello di Napoli (sad apelacyjny
W Neapolu) uznal za zgodne z prawem uzywanie znaku towarowego przez spotke,
ktorej prawo do uzywania tego znaku towarowego zostato pierwotnie udzielone
na zasadzie wylgcznoséci, nicodplatnie ina czas nieokre$lony, w drodze
jednomyslnej woli wspotwlascicieli owego znaku towarowego, rowniez W okresie
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nastepujacym po wyrazeniu przez jednego ze wspotwlascicieli znaku towarowego
braku zgody wobec dalszego przyznania wspomnianego prawa do uzywania.

Przedmiot ipodstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym

Celem niniejszego odestania prejudycjalnego jest uzyskanie wyktadni prawa Unii
Europejskiej w kwestii, czy w przypadku wspotwlasnosci znaku towarowego
udzielenie wylacznego prawa do jego uzywania osobom trzecilm wymaga
jednomyslnej zgody wspotwlascicieli, aponadto kwestii, czysw przypadku
jednomyslnie podjetej decyzji 0 udzieleniu prawa do uzywania znaku towarowego
jeden ze wspodtwlascicieli moze nastgpnie jednostronnigFedstapic odWtego
udzielenia prawa.

Artykut 267 TFUE

Pytania prejudycjalne

»1) Czy przywotane przepisy prawa wspolnotowego, ktoreprzewiduja wytaczne
prawo przystugujace wiascicielowi znaku) towarowego Unii Europejskiej
I jednocze$nie mozliwos¢, ze wspdtwlasnosé bedzie przystugiwaé kilku osobom
proporcjonalnie, oznaczaja, ze decyzja,0 przyznaniu‘esobom trzecim wytacznego
prawa do uzywania wspolnegoyznaku towarowego nieodptatnie ina czas
nieograniczony moze zosta¢ podjéta wickszoscia glosow wspotwlascicieli, czy tez
wymaga ona jednomyslnejpzgody?

2) Czy w tym@drugimyprzypadkus wyktadnia, ktéra — w odniesieniu do
krajowych 1 wSpolnetewyeh “znakéw towarowych objetych wspotwiasnoscia
przystugujace, kilku, osebom,— potwierdza, ze jeden ze wspodtwiascicieli znaku
towarowego, ktoregoywprawo do uzywania zostatlo przyznane osobom trzecim
w drodze Yjednomysine) \decyzji, nicodptatnie i na czas nieokreslony, nie moze
wykonaéy, jednestronnies prawa do odstgpienia od tej decyzji, jest zgodna
z zasadami prawa wspolnotowego? Czy tez przeciwnie, nalezy uznaé¢ za zgodng
Z zasadami  wspolnotowymi wykladni¢ przeciwng, ktora wyklucza, ze
wspotwiaseiciel jest zwigzany bezterminowo pierwotnym wyrazeniem zgody, tak
ze ‘moze eofnaC te zgode ze skutkiem dla przyznania prawa do uzywania znaku
towarowego?”’

Przywolane przepisy prawa wspolnotowego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015r. majagca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakdéw towarowych, w szczegdlnosci art. 10.
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE) 2017/1001 zdnia
14 czerwca 2017 r. wsprawie znaku towarowego Unii  Europejskiej,
w szczegdlnosci art. 9.

Przywolane przepisy prawa krajowego

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Approvazione del testo del Codice civile
(dekret krolewski nr 262 z dnia 16 marca 1942 r. w sprawie przyjecia kodeksu
cywilnego), w szczegolnosci art. 1102, 1103, 1105 11108 9(dotyczacy
wspoOtwlasnoscei), atakze art. 1372 11373 (dotyczacy skuteczhe$ciy, umowy
I odstgpienia od umowy).

Artykut 1108 codice civile (kodeksu cywilnego), zatytutowany ,,Innowacje i iane
czynnosci przekraczajace zakres zwykltego zarzadu”, stanewiyzw ust. 17,2 i3, co
nastepuje:

»W drodze decyzji wigkszosci wspotwlascicieli ‘teprézentujacych co najmniej
dwie trzecie lacznej wartoSci wspdlnej 1zeczy, moga “zosta¢ wprowadzone
wszelkie innowacje majace na celu ulepszenie ‘tzeezy lub sprawienie, ze
korzystanie z niej stanie si¢ wygodniejsze lub bedzie przynosi¢ wieksze pozytki,
pod warunkiem ze innowacje te pozestaja bez uszezerbku dla korzystania z owej
rzeczy przez ktoregokolwiek ze awspotwlascicielivinie wigza si¢ z nadmiernymi
naktadami.

W ten sam sposob moznafdokonywac innych,czynnosci, ktére przekraczajg zakres
zwyktego zarzadu, pod warunkicm zeéwnie naruszaja one interesow zadnego ze
wspotwlascicieli.

Zgoda wszystkich wspoétwlascieielijest wymagana w przypadku czynnosci zbycia
lub ustanowienia®, praw™, rzeczowych w odniesieniu do rzeczy objetej
wspotwilasnescig,oraz W przypadku najmu na okres dtuzszy niz dziewie¢ lat”.

Decreto“Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della proprieta industriale
(dekret ustawodawezy nr30 zdnia 10 lutego 2005r. — kodeks wtasnosci
przemystowe))y naypodstawie art. 15 ustawy nr 273 z dnia 12 grudnia 2002 r.,
W szczegdlnosciart. 6, 15, 201 23.

Artykut 6, zatytulowany ,, Wspotwlasnos§¢”, stanowi w ust. 1, co nastepuje:

»Jezeli prawo wlasnosci przemystowej przystuguje kilku podmiotom, zwigzane
Znim uprawnienia podlegaja przepisom kodeksu cywilnego dotyczacym
wspdtwlasnosci, 0 ile sg one ze sobg zgodne, chyba ze postanowiono inaczej”.

Zgodnie z art. 15 ze znakiem towarowym zwigzane sg prawa wylaczne.

Artykut 20 wust. 1 przewiduje w szczegolnosci, ze ,[pJrawa wlasciciela
zarejestrowanego znaku towarowego polegaja na uprawnieniu do wylacznego
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uzywania znaku towarowego”, W zwigzku z czym wiasciciel jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim uzywania znaku towarowego W ich
dziatalnosci gospodarczej ,,bez jego zgody”.

Artykut 23 stanowi, ze wilasciciel znaku towarowego moze przenies¢ znak
towarowy ,,w odniesieniu do catosci lub czesci towardw lub uslug, dla ktorych
jest on zarejestrowany”, 1 zezwala na to, aby znak towarowy mogt rowniez by¢
przedmiotem licencji wytaczne;.

Zwiezle przedstawienie okolicznosci faktycznych i postepowania

W 1993 r. VW, SW, CQ i ET, jako wspotwiasciciele krajowege. i wspolnotawego
znaku towarowego ,Legea”, przy czym kazdemu z nich'przystugiwat udziat
W wysokosci jednej czwartej, udzielili spotce Legea Salmnicedptatnic)i nayczas
nieokreslony wylgcznego prawa do uzywania tego znaku towarowego. \I'0 prawo
do uzywania znaku towarowego ,,LLegea” zostato ptzyznane za jednomysing zgoda
wszystkich wspotwiascicieli.

W grudniu 2006 r. jeden ze wspotwilascicicli, VW4, wyrazit swoj brak zgody
wobec dalszego udzielenia prawa do uzywania znaku towarowego. Pomimo tego

braku zgody Legea S.r.l. nadal uzywala“znaku tewarowego rowniez po dniu
31 grudnia 2006 .

W ramach postepowania wszezetego przez Legea S.r.l. przeciwko VW przed
Tribunale di Napoli (sadeém w Neapolu, Wtochy) podniesiono kwestie zgodnos$ci
Z prawem uzywania znaku towarewegonprzez te spotke. Tribunale di Napoli
uznat, ze uzywanie znaku, towarowege przez Legea S.r.l. byto zgodne z prawem
do dnia 31 grudnia 2006 ., ‘poniewaz uzywanie to odbywato si¢ za jednomysing
zgoda wszystkichywspotwlascieieli; oraz niezgodne z prawem po dniu 31 grudnia
2006 r. ze wzgledu na brak zgedyze strony wspotwlasciciela VW.

Od wyroku, Tribunale di\Napoli wniesiono apelacj¢ do Corte d’appello di Napoli
(sadu apelacyjnego WiNeapolu). Wyrokiem wydanym w dniu 18 czerwca 2016 r.
Corteyd’appellotdi Napoli uchylit wyrok sadu pierwszej instancji i stwierdzil, ze
Legea S.r.l. uzywata zgodnie z prawem znaku towarowego ,,Legea” rowniez
W, okresie “po_31 grudnia 2006 r., uzasadniajac to tym, ze nawet po tym dniu
wickszosé wspotwtascicieli znaku towarowego wyrazala takg wole. Innymi stowy,
zdaniem /Corte d’appello nawet po dniu 31 grudnia 2006 r. wspdotwiasciciele
wsposob  zgodny zprawem zdecydowali  wigkszo$cig  glosow  (3/4
wspotwlascicieli) zezwoli¢ Legea S.r.l. na dalsze uzywanie znaku towarowego.
W przypadku wspdtwlasnosci znaku towarowego nie ma zatem potrzeby
podejmowania jednomys$lnej decyzji przez wspotwlascicieli, aby przyznaé
osobom trzecim wytaczne prawo do uzywania znaku towarowego.

VW wniost skarge kasacyjna od wyroku Corte d’appello di Napoli.
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Gléwne argumenty stron postepowania gldownego

Zdaniem VW w wyroku Corte d’appello di Napoli naruszono lub blednie
zastosowano niektore przepisy kodeksu cywilnego, w szczegolnosci przepisy
dotyczace wspotwlasnosci i odstgpienia od umowy.

W ocenie VW w wyroku Tribunale di Napoli czynno$¢ polegajaca na
nieodptatnym przyznaniu wylacznego prawa do uzywania przez czas nieokreslony
znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz roznych wspotwlascicieli zostata
btednie zakwalifikowana jako czynno$¢ zwyklego zarzadu. Doprowadzito to
w szczegolnosci do blednego zastosowania art. 1108 kodeksu cywilnego, ktory
stanowi, ze W przypadku gdy wspotwlasnos¢ rzeczy przystugaje kilkusosobom,
czynnos$ci przekraczajace zakres zwyklego zarzadu powinny by¢ podejmowane,
w zaleznosci od przypadku, wigkszoscig kwalifikowang gtosow lub jednomysinie.

Ponadto w wyroku tym blednie nie uznano, ze jednostronne odstapienic przez VW
od umowy o udzielenie prawa do uzywaniad znakutowarowego na czas
nieokreslony byto wazne.

Zdaniem Legea S.r.l. i innych wspotwlaseicieliiznakutowarowego, SW, CQ i ET,
wrecz przeciwnie, jednomys$lna decyzja'dotyezaea znakow towarowych objetych
wspotwlasnoscig nie moglaby zostaézmieniona, antwickszoscia glosow, ani tym
bardziej przez jednego wspotwlasciciela, \poniewaz zawsze wymagataby
jednomyslnej zgody. W konsekwencji,sw przypadku umowy o udzielenie prawa
do uzywania znaku towarewego, nasczas nicokreslony, zawartej za jednomys$ing
zgoda wszystkich wspotwilascicieli, jednostronne odstgpienie od umowy dokonane
przez jednego wspotwlascicielamie wywohije zadnego skutku.

Zwiezle uzasadnienie odestania prejudycjalnego

Zdaniem,_ Ceorteysuprema 'di cassazione (sagdu kasacyjnego, Wtochy) przepisy
kodeksu cywilnego,dotyezace wspotwlasnosci, ktore majg rowniez zastosowanie
w ptzypadku® wspotwhasnosci znaku towarowego, atakze przepisy dotyczace
odstapienia ‘od 'umowy nalezy interpretowaé W $wietle przepisow prawa Unii
Eurepejskiej dotyezacych znakow towarowych. W niniejszej sprawie bowiem
nicktore, sporne znaki towarowe sa znakami towarowymi Unii Europejskiej,
azatem ‘kolejne zrodla prawa Unii Europejskiej stanowig istotny element
wyktadni

Sad odsytajacy przypomina, ze prawo Unii Europejskiej dotyczace znakow
towarowych jest zgodne z zasadg, zgodnie z ktorg rejestracja znaku towarowego
skutkuje przyznaniem wiascicielowi praw wylacznych do tego znaku (art. 10
dyrektywy 2015/2436 i art. 9 rozporzadzenia 2017/1001), przewiduje ono, iz znak
towarowy moze by¢ przedmiotem licencji wytgcznej lub niewylacznej i uznaje
mozliwo$¢ wspotwlasnosci znaku towarowego. Natomiast w prawie Unii
Europejskiej nie istnieje uregulowanie dotyczace zasad wykonywania praw
Z tytutu wspotwlasnosci, W zwiagzku z czym konieczna jest wyktadnia Trybunatu.
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W tych ramach prawnych zdaniem Corte suprema di cassazione nalezy wyjasnic,
po pierwsze, czy przytoczone przepisy krajowe nalezy interpretowaé W ten
sposOb, ze przyznanie prawa do uzywania znaku towarowego na rzecz 0sOb
trzecich jest poréwnywalne z innymi umowami, takimi jak na przyktad najem.
W przypadku bowiem, gdy wlasnos¢ rzeczy przystuguje kilku osobom w ramach
wspotwlasnosci, najem przekraczajacy okres dziewieciu lat wymaga wyrazenia
zgody przez wszystkich wspotwlascicieli w mysl art. 1108 ust. 3 kodeksu

cywilnego.

Zdaniem sadu odsytajacego umowa 0 przyznanie wytacznego prawa do,uzywania
znaku towarowego stanowi prawo podmiotowe do korzystania z4zeezy, podobne
w swej konstrukcji do prawa najemcy wynikajgcego Z umowy najmu. Jednakze
argument ten, ktory zdaniem sadu odsylajacego zostal wiSposob dorozumiany
przyjety W zaskarzonym wyroku Corte d’appello di Napoli, mogiby zosta¢ uznany
za sprzeczny ze szczegolnymi cechami charakterystycznymi, wspolnotowego
znaku towarowego (charakter niematerialny, charakter ‘odrozniajaey, ptzyznanie
praw wylacznych na rzecz kazdego ze wspotwlascicieli).\Udzielenie licencji na
znak towarowy, tak jak w niniejszej sprawiegzawsze,potencjalnie harusza prawa
poszczegolnych wspotwlascicieli. Zdaniem Ceorte suprema di cassazione umowa
ta powinna by¢ zatem traktowana W tefi sam sposob,iniezaleznie od okresu jej
obowigzywania (krotszego lub dhuzszegowiz dziewig¢ lat) 1 sposobu przyznania
prawa do uzywania znaku towarowego ©sobem “tfzecim (nicodplatnie lub
odptatnie).

W ocenie sadu odsytajacego nalezy wyjasni€, po drugie, czy w przypadku umowy
0 udzielenie wylgcznego prawa “‘do “uzywania znaku towarowego, zawarte] za
jednomyslng zgoda wspotwiaseicicli znaku towarowego na czas nieokreslony
I nieodplatnie, jeden ze“wspotwlascicieli moze nastgpnie wyrazi¢ brak zgody
wobec dalszegoprzyzhaniaprawa'do uzywania.



