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Sammanfattning av begaran om forhandsavgdrande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum for ingivande:
15 november 2021
Domstol som begéar férhandsavgérande:
Corte suprema di cassazione (ltalien)
Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:
29 oktober 2021
Klagande:
VW
Legea S.r.l.
Motparter:
SW
CQ
ET
AW

LegeaS.rl

Sakenii det nationella malet

Kassationsoverklagande av den dom varigenom Corte d’appello di Napoli slog
fast att den lagliga ratt som ett bolag har att kostnadsfritt och pa obestamd tid
anvanda ett varumarke for vilket de gemensamma innehavarna av varumarket
enhalligt har upplatit en exklusiv licens kvarstar aven under perioden efter det att
en av de gemensamma innehavarna av varumarket har framfort sin invandning
mot fortsatt upplatelse av denna licens.
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Syfte med och rattslig grund fér begaran om férhandsavgérande

Begédran om forhandsavgdrande avser tolkningen av unionsratten for att besvara
dels frdgan huruvida upplatelse till tredje man av en exklusiv licens for ett
varumérke som har gemensamma innehavare kraver enhalligt samtycke av de
gemensamma innehavarna, dels fragan huruvida en av de gemensamma
innehavarna — for det fall upplatelse av en licens for varumarket har beslutats
enhalligt — i efterhand ensidigt far upphava denna upplatelse.

Artikel 267 FEUF

Fragor som har hanskjutits for forhandsavgorande

”1) Innebdr de unionsréttsliga bestdmmelser som &r relevanta ‘iydetwnationella
malet, enligt vilka innehavaren av ett EU-varumarke ‘kan ha,ehsamrétt samtidigt
som det dven kan finnas flera gemensamma innehavaresmedy,narmare angiven
andel i varumarket, att upplatelse till tredje man,av ‘enexklusiv licens att
kostnadsfritt och pa obestdamd tid anvanda varuméarket ‘far “beslutas med en
majoritet av rosterna av de gemensamma ‘innehavarnaseller krévs det enhalligt
samtycke?”

”2)  Ar det i den sistnamnda sitéiationen i frdga omshationella varumarken och
EU-varumarken som samags av. tva ellersfleragpersoner, forenligt med de
unionsrattsliga principernasiatt, géra en tolkning enligt vilken en av de
gemensamma innehavarnasav varumérket, som genom enhélligt beslut har
upplatits till tredje man kostnadsfritt 0o6A pa obestamd tid, inte ensidigt far
upphdva ovanndmnda beslut eller, ska det i stéllet anses vara forenligt med de
unionsrattsliga principerna att géra en‘motsatt tolkning enligt vilken en gemensam
innehavare inte Tor evigt &r bunden till den ursprungliga éverenskommelsen och
dédrmed farupphévaden med verkan pa licensavtalet?”

Anfordawunionsbestammelser

Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015
for tillnadrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning, sarskilt artikel 10

Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU=varumarken, sarskilt artikel 9

Anforda nationella bestammelser

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Approvazione del testo del Codice civile
(kungligt dekret nr 262 av den 16 mars 1942 — Godkannande av bestammelserna i
civillagen, nedan kallad Codice civile), sérskilt artiklarna 1102, 1103, 1105 och
1108 (om samdgande) samt artiklarna 1372 och 1373 (om réattsverkningar och
upphédvande av avtal)
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| artikel 1108 i Codice civile, som har rubriken “Fornyelser och andra icke-
rutinmassiga atgirder”, faststills foljande 1 punkterna 1-3:

”Vid majoritetsbeslut av deldgarna som motsvarar minst tva tredjedelar av det
sammanlagda vardet av den samagda egendomen gar det att fatta beslut om alla
fornyelser som syftar till att forbattra egendomen eller gora att den blir enklare
och mer l6nsam att nyttja, forutsatt att fornyelserna inte hindrar ndgon av
delégarna fran att nyttja den och inte innebér en alltfor stor utgift.

Det far pd motsvarande satt genomforas andra icke-rutinmassiga atgérder,
forutsatt att de inte inverkar negativt pa nagon av deldgarnas intressen.

Det kravs ett samtycke av samtliga deldgare bade vid avyttringrech inteckning av
rattigheter som ar knutna till samégd mark och vid hyresavtal med en,giltighetstid
pa mer dn nio ar.”

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 — Caodice della‘proprieta industriale, a
norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 20025.n. 273%(agstiftningsdekret
nr 30 av den 10 februari 2005 — immaterialréttslagen, ‘enligt artikel 15 i lag nr 273
av den 12 december 2002), sarskilt artiklarnaw6, 15,20 och 23

I artikel 6, som har rubriken ”Saméigande?, stadgas\foljande i punkt 1:

”Om en industriell dganderitt tillhor twé ‘eller “flera personer, regleras deras
motsvarande befogenheter,#0m,,inget annat hax, avtalats, av bestdammelserna i
Codice civile om samigande, i den‘'man,de an forenliga.”

I enlighet med artikelb15,ar ensamratter knutna till varumarket.

| artikel 20.1 stadgas, mer bestdmt att [i]nnehavarens rattigheter till det
registrerade varumérket bestarvfensamritten till varumérket”, vilket innebér att
innehavafen har rétt att forhindra tredje man ”som inte har hans medgivande™ att i
naringsverksamhet anvénda innehavarens varumérke.

| artikel 23 faststélls att innehavaren kan overlata varumaérket “for alla eller en del
awde vartor eller tjanster for vilka det dr registrerat” och att varumérket dven kan
vara foremal foren exklusiv licens.

Kortfattad redogorelse for de faktiska omstandigheterna och forfarandet i
det nationella malet

Ar 1993 uppldt VW, SW, CQ och ET, i sin egenskap av gemensamma innehavare
med en fjardedel vardera av det nationella varumdrket och EU-varumaérket
”Legea”, en exklusiv licens till bolaget Legea S.r.l. att kostnadsfritt och pa
obestamd tid anvanda varumarket. Denna upplatelse av en licens for varumarket
“Legea” skedde genom enhilligt samtycke av samtliga de gemensamma
innehavarna.
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| december 2006 framfoérde enbart den gemensamma innehavaren VW sin
invandning mot den fortsatta upplatelsen av licensen for varumarket. Trots denna
invéndning fortsatte Legea S.r.l. att anvdnda varumdrket dven efter den
31 december 2006.

Inom ramen for en talan som Legea S.r.l. vackte mot VW vid Tribunale di Napoli
uppstod fragan huruvida bolagets anvandning av varumarket var lagenlig.
Tribunale di Napoli fann att Legea S.r.l.:s anvandning av varumaérket var lagenlig
fram till den 31 december 2006, eftersom denna anvéndning skedde genom
enhalligt samtycke av samtliga de gemensamma innehavarna, och rattsstridig efter
den 31 december 2006, pa grund av den invandning som dengemensamma
innehavaren VW hade framfort.

Tribunale di Napolis dom 6verklagades vid Corte d’appello di NapolinSistnamnda
dverrétt dndrade genom dom som inldmnades den 18 juni2016,underrattens dom
och slog fast att Legea S.r.l. lagligen kunde anvinda“yvarumarket "Legea” dven
under perioden efter den 31 december 2006, eftefSem dennayvilja,dven efter detta
datum foreldg hos majoriteten av de gemensamma,innehavarna av varumarket.
Med andra ord fann Overrdtten att de gemensamma tanehavarna aven efter den
31 december 2006 med en majoritet “(tre"fjardedelar, av® de gemensamma
innehavarna) lagenligt hade beslutat “att ‘LegeayS.r.l.“aven fortsattningsvis fick
anvanda varumarket. Vid ett samégt varumarke“kravs det saledes inte nagot
enhalligt beslut av de gemensamma innehavarnasfér att upplata en exklusiv licens
for varumarket till tredje mans

VW har ingett kassationsoverklagande av,demen meddelad av Corte d’appello di
Napoli.

Parternas huvudargument

Enligt VW utgor‘domen meddelad av Corte d’appello di Napoli asidoséttande
ellerfelaktig tillampning av en rad bestdammelser i Codice civile, nd&rmare bestdmt
de om samégande och upphavande.

VYW, har“gjortigéllande att Tribunale di Napoli i sin dom felaktigt kvalificerade
avtalethom upplatelse av en exklusiv licens att kostnadsfritt och pa obestamd tid
anvanda ett, varumarke som tillhor flera gemensamma innehavare som en
rutinméssig atgard. Detta medforde narmare bestamt felaktig tillampning av
artikel 1108 i Codice civile, som i fraga om samagd egendom faststéller att icke-
rutinmassiga atgarder, allt efter omstandigheterna, ska beslutas med kvalificerad
majoritet eller enhalligt.

Dessutom slog denna dom felaktigt fast att VW inte lagenligt kunde utéva sin réatt
att ensidigt upphava upplatelsen av en exklusiv licens att anvanda varumarket pa
obestdmd tid.
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Enligt Legea S.r.l. och 6vriga gemensamma innehavare av varumérket, det vill
sdaga SW, CQ och ET, far ett enhalligt beslut om samégda varumarken daremot
inte dndras vare sig av majoriteten eller an mindre av en enskild gemensam
innehavare, eftersom ett sadant beslut alltid kraver enhalligt samtycke. Om ett
avtal om upplatelse av en licens att anvanda ett varuméarke pa obestamd tid ingas
genom enhalligt samtycke av samtliga de gemensamma innehavarna har
upphévande som utévas ensidigt av en enskild gemensam innehavare foljaktligen
ingen verkan.

Kortfattad redogorelse for skalen till att forhandsavgérande begars

Corte di cassazione &r av den uppfattningen att bestimmelserna,om samagande i
Codice civile, som dven ér tillampliga vid flera gemensamma innehavare aviett
varumérke, samt bestdmmelserna om upphévande sav “avtal, ska tolkas mot
bakgrund av unionens varumarkeslagstiftning. Vissa ‘awy,dewarumarken som &r
foremal for det aktuella omtvistade avgorandet amEU-varumarken, vilket medfor
att de unionsrattsliga rattskallor som med tidenshar-avigst varandra atgor en viktig
tolkningsaspekt.

Den hénskjutande domstolen erinrar om att.unionens varumérkeslagstiftning foljer
principen om att registreringen av.ett varumarkeyger innehavaren en ensamrétt
(artikel 10 i direktiv 2015/2436 och artikel" 9 inforordning 2017/1001), faststaller
att varumarket kan vara foremal for en exklusiv €ller icke-exklusiv licens och
stadgar att varumarket kam hayflera gemensamma innehavare. Unionsratten
innehaller daremot ingasbestammelser om villkoren for utdvandet av rattigheterna
vid samdgande, varfor EU-domstolenstolkning ar ndédvéndig.

Inom denna rattsligayram ska det ‘enligt Corte di cassazione forst och framst
klargéras hurdvida de namnda nationella bestimmelserna ska tolkas pa sa satt att
upplatelse.till tredjesman awv. en Tlicens for ett varumarke ska likstallas med andra
avtalstyper, sasom-exempelvis hyresavtal. Om egendom samags av tva eller flera
personer. kraver=namligef® hyresavtal med en giltighetstid pd mer an nio ar
samtyckeav samtliga deldgare i den mening som avses i artikel 1108 tredje
stycket'i,Codice Civile.

Enligt den hénskjutande domstolens uppfattning utgor ett avtal om upplatelse av
en exklusivalicens att anvanda ett varumarke en personlig nyttjanderatt pa ett
liknande satt som den réttighet som hyresgésten har inom ramen for ett hyresavtal.
Detta synséatt, som enligt den h&nskjutande domstolen implicit fick gehor i den
Overklagade domen, kan emellertid vara i strid med de egenskaper som &r
specifika for EU-varumarket (immateriell karaktar, sarskiljningsférmaga,
tilldelning av ensamratter till var och en av de gemensamma innehavarna).
Upplatelse, som i forevarande fall, av en licens for varumarket utgor alltid ett
ingrepp i de enskilda gemensamma innehavarnas rattigheter. Foljaktligen ska
ovannamnda avtal enligt Corte di cassazione behandlas pa samma satt oberoende
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av avtalets giltighetstid (mindre eller mer &n nio ar) och villkoren (kostnadsfritt
eller inte) for att tilldela ratten att anvanda varumérket till tredje man.

Vidare ska det enligt den hanskjutande domstolens uppfattning klargéras huruvida
en av de gemensamma innehavarna av det varuméarke som ar féremal for ett avtal
om upplatelse av en exklusiv licens att kostnadsfritt och pa obestamd tid anvanda
varumarket, vilket har ingatts genom enhélligt samtycke av de gemensamma
innehavarna av varumarket, senare far framféra sin invandning mot fortsatt
upplatelse.
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