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Czerwony kolor podeszwy szpilek jako ksztalt.
Glosa do wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
zZ dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16*

The red colour of the sole of stilettos as a shape.
A gloss to the judgment of the Court of Justice of 12 June 2018, C-163/16

Streszczenie

Inspiracja do podjecia niniejszej problematyki stat si¢ wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci wydany na
skutek wszczgcia przez sad krajowy Rechtbank Den Haag pytania prejudycjalnego, czy definicja
ksztatltu” w rozumieniu art. 3 ust. 1. lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkow-
skich odnoszacych si¢ do znakow towarowych zostata ograniczona do tréjwymiarowych cech towa-
row, takich jak tréjwymiarowe kontury, rozmiar i obj¢tos¢ towardw, czy tez przepis ten ma zastosowa-
nie rowniez do innych niz trdjwymiarowe cech towarow, takich jak kolor. Ponadto odniesiono si¢ do
przestanki znacznego zwigkszania warto$ci towaru bedacej podstawa do odmowy rejestracji badz unie-
waznienia zgodnie z art. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Istotnymi punktami rozwazan nad niniejsza pro-
blematyka staty si¢ dwie opinie rzecznika generalnego, ktore czg$ciowo nie sg zgodne z wyrokiem
Trybunatu. Glosa aprobuje stanowisko rzecznika, ze znak towarowy, ktory laczy oznaczenia takie jak
ksztalt oraz kolor moze podlega¢ wylaczeniom przewidzianym przez art. 3 dyrektywy 2008/95/WE.
Ponadto, co do znacznego zwigkszania warto$ci znaku, sam fakt, Ze oznaczenie posiada jakiekolwiek
walory estetyczne, nie powinien wytacza¢ ochrony znakow towarowych przewidzianej w dyrektywach
Parlamentu Europejskiego i Rady, a powinien by¢ oceniany indywidualnie przez sad.

Stowa kluczowe
znak towarowy, zdolno$¢ odrdzniajaca, kolor, ksztatt, Trybunat Sprawiedliwosci

Abstract
The present case is inspired by a judgment of the Court of Justice following a preliminary ruling by
the national court of the Rechtbank Den Haag on whether the definition of ‘shape’ within the mean-
ing of Article 3 1(e)(iii) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council

1 Wyrok Trybunatu (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie C-163/16 Christian Louboutin
i Christian Louboutin SAS przeciwko Van Haren Schoenen BV, ECLI: EU:C:2018:423, dalej wyrok
C-163/16.
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of 22 October 2008 intended to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
is limited to three-dimensional characteristics of the goods, such as the three-dimensional contours,
size and volume of the goods, or does that provision also apply to characteristics of the goods other
than three-dimensional characteristics, such as colour. Furthermore, reference is also made to the
condition of substantial increase in the value of the goods as grounds for refusal or invalidation
under Article 3 of Directive 2008/95/EC. Two opinions of the Advocate General, which partially
disagreed with the judgment of the Court, became important points for consideration of this issue.
The opinion approves the Advocate General’s view that a trademark which combines signs such as
shape and colour may be covered by the exceptions provided for in Article 3 of Directive 2008/95/
EC. Moreover, as far as the substantial increase in the value of a sign is concerned, the mere fact
that a sign has any aesthetic value should not exclude the protection of trademarks provided for
in the directives of the European Parliament and of the Council and should be assessed by the court
on an individual basis.

Keywords
trademark, distinctive character, colour, shape, Court of Justice

Artykut 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakoéw towarowych nalezy interpretowac
W ten sposob, ze oznaczenie przedstawiajace kolor naniesiony na podeszwe buta na wy-
sokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postgpowaniu gtdéwnym, nie sktada si¢ wytacz-

nie z ,,ksztattu” w rozumieniu tego przepisu.

Glosa

1. Wstep

Tematem niniejszej publikacji jest ochrona znaku towarowego pod postacig koloru
naniesionego na podeszwe buta na obcasie. Inspiracjg do podjgcia niniejszej problema-
tyki stat si¢ wyrok Trybunalu Sprawiedliwosci z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16,
ktory zapadt na skutek pytania zadanego przez sad odsytajacy, czy oznaczenie przedsta-
wiajace kolor naniesiony na podeszwg buta sktada si¢ wylacznie z ksztaltu w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/WE? W oparciu o wiodacy wyrok
przeanalizowane zostaly trzy gldéwne kwestie. W pierwszej kolejnosci podjeta zostata
proba zdefiniowania pojecia ksztattu, nastepnie analiza dotyczyta problematyki ksztattu
znacznie zwigkszajgcego warto$¢ towaru. Ponadto, w kolejnej cze$ci rozwazan nad glo-

sowanym wyrokiem oméwiony zostat nowy rodzaj znakow towarowych, tj. znaki pozy-

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakoéw towarowych, Dz. Urz. UE
L 299/25 7 8.11.2008 1., art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) — dalej dyrektywa 2008/95/WE.
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cyjne. Powyzsze zagadnienia majg na celu pomdc w zrozumieniu, czy kolor, takze ten
bedacy przedmiotem omawianego wyroku, moze stanowi¢ ksztatt w rozumieniu dyrek-
tywy 2008/95/WE.

2. Spor przed Sadem Krajowym

Christian Louboutin jest projektantem tworzacym damskie buty na wysokich obca-
sach, ktorych znakiem charakterystycznym jest pokrycie ich zewnetrznej podeszwy ko-
lorem czerwonym. W dniu 28 grudnia 2009 r. Christian Louboutin dokonat w Urzedzie
Wtasnosci Intelektualnej Panstw Beneluksu zgloszenia znaku towarowego, ktory zareje-
strowano w dniu 6 stycznia 2010 r. i opisano jako ,,znak towarowy utworzono z koloru
czerwonego (Pantone 18—1663TP) naniesionego na podeszwe buta zgodnie z przedsta-
wieniem (kontur buta nie stanowi czgéci znaku towarowego, lecz stuzy wylacznie uwi-
docznieniu umiejscowienia znaku towarowego)®. W dniu 27 maja 2013 r. Christian Lou-
boutin wniost do Rechtbank Den Haag (sad rejonowy w Hadze, Niderlandy) powodztwo
o stwierdzenie naruszenia prawa do jego znaku przeciwko spétce Van Haren prowadza-
cej w Niderlandach sklepy detaliczne, ktora wprowadzata do obrotu buty na obcasie
z czerwong podeszwg. W dniu 17 lipca 2013 r. sad rejonowy w Hadze wydat wyrok za-
oczny, w ktorym jedynie czesciowo uwzglednit zadania Christiana Louboutina, czego
konsekwencjg byto wniesienie przez strong pozwang sprzeciwu od wyroku, w ktorym
wskazata, ze znak towarowy zgtoszony przez Christiana Louboutina powinien podlega¢
uniewaznieniu. Wedhug spotki Van Haren omawiany znak towarowy jest dwuwymiaro-
wym graficznym znakiem towarowym, a doktadniej zostat on utworzony z powierzchni
o kolorze czerwonym. Rechtbank Den Haag stwierdzit, ze majac na wzglegdzie sposob,
w jaki przedstawiony zostal 6w znak towarowy, kolor czerwony jest nierozerwalnie
zwigzany z podeszwg buta, w zwigzku z czym omawiany znak nie moze by¢ zakwalifi-
kowany jako zwykly dwuwymiarowy graficzny znak towarowy. Nastepnie sad krajowy
uznat, ze znaczna cze$¢ konsumentéw nabywajacych obuwie na wysokich obcasach
w Beneluksie bytaby w stanie zidentyfikowac¢, czy obuwie pochodzi od marki Louboutin,
czy jest to produkt innego podmiotu gospodarczego. W zwigzku z tym mozna by wnio-
skowac¢, ze powszechnie znak ten postrzegany byt jako znak towarowy zgodnie z nor-
mami Unii Europejskie;j.

Spor przed sadem krajowym zostal zawieszony poprzez skierowanie pytania do
Trybunatu Sprawiedliwosci. Sad w Hadze powziat watpliwosci, analizujac art. 3 ust. 1
lit. e ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/WE* mowiacy o bezwzglednych podstawach odmo-

® Wyrok C-163/16.
4 Dyrektywa 2008/95/WE, art. 3 ust. 1 lit. e ppkt (iii), dalej art. 3.
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wy rejestracji lub uniewaznienia znaku towarowego. Wiodaca watpliwoscia sadu krajo-
wego byto, czy pojecie ksztattu w rozumieniu art. 3° jest ograniczone jedynie do trojwy-
miarowych cech danego towaru, takich jak kontur i rozmiar, czy tez pojecie to dotyczy
réwniez cech niemajacych charakteru trojwymiarowego. W tym tez celu zadano pytanie
prejudycjalnes.

3. Opinie rzecznika generalnego

Znaczaca rolg dla omawianego wyroku petity dwie opinie rzecznika generalne-
go. W pierwszej opinii’ rzecznik skoncentrowat si¢ na funkcjonalnosci znaku, uznajac,
ze kolor naniesiony na ksztatt towaru powoduje, Zze dochodzi si¢ przyznania ochrony
koloru zwigzanego z konkretnym ksztattem, a nie jedynie ochrony znaku sktadajacego
si¢ z koloru. Ponadto, analizujac funkcjonalno$¢ omawianego znaku towarowego,
uznal, Ze kolor naniesiony na konkretny element towaru, jakim jest podeszwa buta na
obcasie, sprawia, ze zmonopolizowanie tej cechy uniemozliwitoby konkurentom sprze-
daz obuwia o tej samej funkcjonalnosci. Podkreslit rowniez, ze watpliwe jest, by kolor
czerwony spetniat podstawowe funkcje znaku towarowego® i wskazywal wiasciciela
W sposob jednoznaczny, w sytuacji gdy kolor bytby wykorzystany na innej podeszwie
niz podeszwa wskazana w rejestracji znaku towarowego®. Rzecznik generalny w swojej
pierwszej opinii wykazal pewne watpliwosci co do analizowanych zagadnien, albo-
wiem po rozprawie przed Trybunatem Sprawiedliwos$ci, podczas ktorej strony zostaty
wyshluchane ponownie, wydat druga opinie konkretyzujaca zagadnienia bedace podsta-
wa wniesienia powodztwa 1 pytania omawianego w sprawie. Rzecznik Generalny Ma-
ciej Szpur w drugiej opinii zakwestionowat spetnianie przez przedmiotowy znak pod-
stawowych funkcji znaku towarowego, ktoére nawigzuja do postrzegania wartosci
danego towaru przez pryzmat osoby begdacej jego wiascicielem. Ponadto stanal na sta-
nowisku, ze odbieranie znaku przez konsumentow jako czynnika, ktory okresla wtasci-
wosci zwigkszajace znacznie warto$¢ towaru, przemawia za mozliwo$cia stosowania
podstawy uniewaznienia lub odmowy rejestracji w art. 3. Ostatecznie podtrzymat twier-
dzenia zawarte w pierwszej opinii oraz zaznaczyt, ze w oparciu o art. 3 mozna stosowac
go w sytuacji, kiedy sprawa dotyczy oznaczenia sktadajacego si¢ z ksztattu towaru i ko-
loru, ktéry ma by¢ objety ochrong. Jednak pojecie ksztattu, ktory w rozumieniu tego

S Ibidem.

& Wyrok C-163/16.

" Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara z dnia 22 czerwca 2017 r., C-163/16, Christian Louboutin
i Christian Louboutin Sas przeciwko van Haren Schoenen BV, ECLI:IEU:C:2017:495 — dalej opinia rzecznika.

8 Dyrektywa 2008/95/WE.

® Ibidem.
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przepisu zwigksza znacznie warto$¢ towaru, dotyczy nierozerwalnej wiezi z kolorem,

ktorego ochrony dochodzimy.

4. Wyrok Trybunalu Sprawiedliwosci

Podczas rozwazan dotyczacych kwestii spornych, Trybunat Sprawiedliwosci sku-
pit sie¢ na zdefiniowaniu pojecia ,,ksztatt”. W rezultacie uznal, ze pomimo iz ksztatt od-
grywa rolg, gdy mamy na celu wyodrebnienie koloru w przestrzeni, to nie mozemy
stwierdzi¢, ze oznaczenie jest chronione przez ksztatt, ktory kolor ten wyodrebnia. Osta-
tecznie Trybunat Sprawiedliwosci rozpatrzyl sprawe odmiennie niz zrobil to rzecznik
generalny we wspomnianych dwoch opiniach. Zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawie-
dliwosci oznaczenie przedstawiajgce kolor naniesiony na podeszwe buta na wysokim
obcasie nie sktada si¢ wylacznie z ,.ksztaltu” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/
WE. Co wigcej, kwestia miejsca, w ktorym naniesiony jest kolor bedacy spornym zna-

kiem towarowym, nie oznacza, ze znak jest tworzony przez ksztatt.

5. Omowienie wyroku

a. Zdefiniowanie pojecia ksztaltu w celu zrozumienia wyroku TSUE

Podczas analizy wyroku TSUE wiodacym pytaniem byto, czy kolor naniesiony na
podeszwe moze stanowi¢ ksztalt w rozumieniu dyrektywy 2008/95/WE. Kwestie sporne
w omawianym wyroku okazaly si¢ na tyle zawile, Zze wyjasnienia watpliwosci podjeta
si¢ wielka izba Trybunalu Sprawiedliwosci. Co istotne, do omawianego wyroku sporza-
dzone zostaty az dwie opinie rzecznika generalnego, w tym w cze$ci odmienne od kon-
cowego wyroku. Punktem wyjscia, od ktorego nalezy rozpocza¢ niniejsza analize, jest
definicja ksztaltu w rozumieniu dyrektywy 2008/95/WE. Artykut 3 niniejszej dyrektywy
stanowi, ze nie sg rejestrowane, a w przypadku gdy zostaty juz zarejestrowane, moga
zosta¢ uznane za niewazne, oznaczenia, ktore sktadaja si¢ wytacznie z ksztattu zwiek-
szajgcego znacznie warto$¢ towaru, jednakze artykut ten nie wskazuje samej definicji
ksztaltu. W zwiazku z tym definicji ksztattu, ktory jest przedmiotem glosowanej sprawy,
nalezy szuka¢ w orzecznictwie dotyczacym znakow towarowych. W przedmiotowe;j
sprawie TSUE uznat, ze ,,ksztalt” nalezy rozumie¢ jako ogoét linii lub konturéw wyod-
rebniajacych dany towar w przestrzeni'®. Wynika z tego, Zze pojeciem ,.ksztalt” mozna
obja¢ nie tylko przedstawienie trojwymiarowego znaku towarowego, wobec ktorego
to pojecie jest stosowane, ale rowniez element graficzny przedstawiony w dwoch wy-

miarach. Mozna wigc wywnioskowac, ze sam kolor, ktory nie zostanie wyodrebniony na

10 Wyrok C-163/16.
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danym ksztalcie, nie bedzie mogt stanowi¢ ksztaltu. W celu przyblizenia zagadnienia
ochrony konkretnego ksztaltu nalezy przywota¢ wyrok TSUE z dnia 14 wrzesnia 2010 1.
w sprawie LEGO™, gdzie Trybunat podkreslit, ze mozliwos¢ badania znaku moze zostaé
rozciggnigta na badanie kazdego innego znaku, ktory tworzony jest przez ksztatt towaru.
W zwiazku z tym TSUE w glosowanym wyroku dotyczacym czerwonej podeszwy buta
wskazal, ze pojecie ,,ksztattu” rozumie si¢ z zasady jako oznaczenie ogétu linii lub kon-
turéw wyodrebniajacych wskazany towar w przestrzeni. W zwigzku z powyzszym moz-
na przyjac¢ rozumowanie, ze bez wydzielenia w przestrzeni kolor per se nie mogtby sta-
nowic¢ ksztattu®?. W zwigzku z powyzszym istotng kwestig zdaje si¢ by¢ rowniez
definicja koloru per se. Zgodnie z wnioskami zawartymi przez autora w dziele Law
of Trade Marks and Trade Names®™ kolor jest to bezksztattna, nieograniczona liniowo
plama niezalezna od konkretnej formy umiejscowienia. Problematyke okreslenia w urze-
dzie koloru i ksztattu w odniesieniu do niniejszej sprawy podjeta w komentarzu Olena
Butriy*, wskazujac, jakoby jedng z podstaw sporu byta niedoktadnos¢ okreslenia koloru
i ksztatltu w opisie znaku towarowego. Wymienione definicje i rozwazania pozwalaja
szerzej spojrze¢ na sprawe C-163/16, jednak nalezy wskazac, ze w przedmiotowej spra-
wie przy rejestracji omawianego spornego znaku okreslono, na jakim konkretnym towa-
rze zostanie wyodrebniony kolor, co w celu utatwienia weryfikacji zostato przedstawio-
ne rowniez w formie graficznej. Sad odsylajacy, nawiazujac do opisu w zgloszeniu
znaku marki Louboutin, zadat pytanie, czy to, ze dany kolor zostat umieszczony w okre-
slonym miejscu na wskazanym towarze, oznacza, ze przedmiotowe oznaczenie jest two-

rzone przez ksztatt w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/WE.

b. W przedmiocie wykladni pojecia ,,ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢

towaru”

W celu rozwazenia kwestii znacznego zwigkszania wartosci towaru nalezy przywo-
ta¢ przestanki stosowania bezwzglednej podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
rejestracji, o ktorej mowa art. 3 dyrektywy 2008/95/WE, oraz o art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
rozporzadzenia 2017/1001%. Trybunat wskazat, Ze przepis ten nie jest ograniczony do
ksztattu towaru majacego wylacznie warto$¢ artystyczng lub zdobnicza, ale stosuje si¢

% 'Wyrok TSUE z dnia 14 wrze$nia 2010 roku, w sprawie C-48/09 P Lego Juris A/S przeciwko Urzedo-
wi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego, ECLI:EU:C:2010:516, dalej wyrok C-48/09 P.

2 E. Juhasz, Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no estd comprendida
en la prohibicion de registro de las formas, TJ, Gran Sala, S 12 Jun. 2008. Asunto C-163/16: Louboutin
y Christian Louboutin, “La Ley Union Europea” 2018, niumero 61.

B J. Mellor, QC et al., Law of Trade Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell 2017, s. 24, nb 2-68.

1%°0. Butriy, Shaping a Colour as a Trade Mark: Comments on the Judgment of the CJEU C-163/16,
10 July 2018, https://ssrn.com/abstract=3227872 [dostep: 03.04.2022].

15 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w spra-
wie znaku towarowego Unii Europejskiej, art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt (iii), dalej rozporzadzenie 2017/1001.
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réwniez do oznaczen odnoszacych si¢ do towarow, ktore poza funkcjg estetyczng petnig
réwniez inne. Problematyke znacznego zwigkszania wartosci towaru poruszyt w toku po-
stepowania sad krajowy. Rechtbank Den Haag wskazat, Ze czerwona podeszwa znacznie
zwigksza warto$¢ obuwia oraz ze charakterystyczny kolor czerwony znaczaco wptywa na
wybory konsumenta i podjecie ostatecznej decyzji o kupnie konkretnego produktu. We-
dhug sadu odsytajacego Christian Louboutin poczatkowo wykorzystywat czerwone pode-
szwy obcasow jako aspekt czysto estetyczny, jednak z biegiem czasu i zdobycia wigksze-
go uznania wérod konsumentéw zaczat traktowacé czerwona podeszwe jako sposob na
identyfikacje wtasciciela, co wskazuje na uzywanie tego koloru jako znaku towarowego.
Zgodnie ze wspomnianym wyzej art. 7 rozporzadzenia 2017/1001 nie sg rejestrowane
oznaczenia, ktore sktadajg si¢ wylacznie z ksztattu lub innej wiasciwosci zwigkszajacych
znacznie warto$¢ towaru. Przepis ten odnosi si¢ stricte do ksztattu, ktorego whasciwosci
estetyczne znaczaco wplywaja na decyzje konsumenta. Jednakze w przypadku omawia-
nego wyroku ewentualna ochrona dotyczy koloru, a nie ksztattu, ktory miatby zwigksza¢
warto$¢ towaru. Jednak gdyby zostato przyjete, ze kolor czerwony stanowi znak towaro-
wy jedynie przy $cisle okreslonym modelu buta, wtedy mozna bytoby uzna¢ za prawdo-
podobne, ze ten konkretny ksztalt powoduje zwickszenie wartosci produktu, o ktorym
mowa w art. 7 rozporzadzenia 2017/1001. Zgodnie ze stanowiskiem niniejszej glosy,
gdyby zmieniono choéby wysokos¢ szpilki badz wprowadzono inng widoczng dla oka
modyfikacje w bucie, ochrona przyznawana znakom towarowym nie miataby juz zasto-
sowania. Pewne niescisto$ci mozna wywnioskowac¢ z postawy sadu krajowego, poniewaz
sad ten uznat, ze to intensywny czerwony kolor moze powodowaé zwigkszenie wartosci
towaru, anie ksztatt, ktory jest przedmiotem omawianego art. 7 rozporzadzenia2017/1001.
Sad odsylajacy sam poniekad ustalit, Ze to nie ksztalt tego oznaczenia stanowi tu kluczo-
wa kwestie, a kolor, wigc postugiwanie si¢ przepisami dotyczacymi zwickszenia warto$ci
towaru poprzez ksztatlt moze powodowaé pewne niescistosci. Ponadto, w kontekscie
zwickszenia warto$ci towaru, nalezy pamigta¢, iz omawiana sprawa ma szczego6lny cha-
rakter, gdyz Christian Louboutin to znany powszechnie projektant mody, co jak opisata
Katarzyna Grzybczyk w dziele Ikony popkultury a prawo wlasnosci intelektualnej. Jak
znani i stawni chronig swoje prawa®®, ma duze znaczenie. W zwigzku z powyzszym po-
tencjalni odbiorcy czesto wybierajg akurat ten model buta nie z powodu atrakcyjno$ci
czerwonej podeszwy, ktorej w czasie chodzenia w zasadzie nie wida¢, ale ze wzgledu na
renome samego projektanta, a takze ceng, ktorej wysokos¢ kojarzy si¢ z czyms luksuso-
wym. Temat reputacji projektanta i zwigkszenia warto$ci towaru na podstawie omawianej

sprawy przybliza Eleonora Rosati w artykule AG Szpunar confirms that there is a way out

16 K. Grzybezyk, Tkony popkultury a prawo wilasnosci intelektualnej. Jak znani i stawni chronig swoje
prawa, \Warszawa 2018.
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of invalidation for the Louboutin red sole trade mark zamieszczonym w czasopismie
,Journal of Intellectual Property Law & Practice™’. Przy kupnie obuwia zazwyczaj
w pierwszej kolejnosci patrzy si¢ na wyglad, funkcjonalno$¢ i wygode buta, jednakze
czerwona podeszwa nie spelnia wprost cechy funkcjonalnosci czy wygody. Tematyke
znacznego zwigkszenia warto$ci towaru Trybunat Sprawiedliwosci rozwazal przy spra-
wie T-508/08' Bang & Olufsen A/S przeciwko Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego. W powyzszej sprawie Trybunatl uznal, ze oznaczenie przedstawiajace glo-
$nik nie moze by¢ zarejestrowane jako znak towarowy, gdyz sklada si¢ z formy znacznie
zwigkszajacej wartos¢ towaru. Zdaniem Sadu, w ocenie, czy ksztalt produktu znacznie
zwieksza jego warto$¢, nalezy wzigé pod uwagg istotne wiasciwosci catego produktu?®,
w tym — co istotne dla glosowanego wyroku — kolor. Nalezy wspomnie¢, ze od dnia wy-
dania przedmiotowego wyroku pewne kwestie ulegly zmianie, co moze wplywac na oce-
ne¢ zagadnienia ksztattu zwickszajacego znacznie warto$¢ produktu. Zmiana, jakg wpro-
wadzita dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436%, zastegpujaca
dyrektywe 2008/95/WE obowiazujacag w dniu, gdy wydany zostat wyrok, w odniesieniu
do oznaczen znacznie zwigkszajacych warto$¢ towaru, rozszerzyla zakres zastosowania
tego wylaczenia, stanowigc w art. 4 ust. 1 lit. ) ppkt (iii)?, Ze nie sa rejestrowane ozna-
czenia, ktore sktadaja si¢ wylacznie z ksztaltu lub innej wlasciwosci, zwigkszajacych
znacznie warto$¢ towarow. Obiektywnie patrzac, ta inna wlasciwos¢ okreslona w nowym
brzmieniu tego przepisu moze stanowi¢ podstawe pozwalajaca na wylaczenie koloru z re-
jestracji. Podobne stanowisko przyjeta Karolina Sztobryn w glosie do przedmiotowego
wyroku, podkreslajac wazno$¢ opinii rzecznika generalnego?. Powracajac do glosowa-
nego wyroku, opinia rzecznika generalnego praktycznie wyprzedzita nowe brzmienie
przepisu o zwickszaniu warto$ci towaru, a co za tym idzie, ostabita wyrok TSUE. Trybu-
nat podkreslit, ze ,,w kazdym wypadku oznaczenie takie jak rozpatrywane w postgpowa-
niu gtownym nie moze zosta¢ uznane za tworzone wytacznie przez ksztalt, gdy przed-
miotem tego oznaczenia jest sprecyzowany kolor—w tym przypadku Pantone 18-1663TP”.
W zwigzku z powyzszym, kolor naniesiony na podeszwe buta jest tg ,,inng” wlasciwoscia

17 E. Rosati, AG Szpunar confirms that there is a way out of invalidation for the Louboutin red sole
trade mark, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2018, vol. 13, iss. 7, s. 518-520.

18 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci z dnia 6 pazdziernika 2011 r. w sprawie T-508/08 Bang & Olufsen
A/S przeciwko Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego, ECLI:EU:T:2011:575.

¥ Ibidem.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz. Urz. UE
L336223.12.2015 1., 5. 1-26) — dalej dyrektywa 2015/2436; weszta w zycie 14.01.2019 r. i zastapita dyrek-
tywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych.

2 Dyrektywa 2015/2436.

2 K. Sztobryn, Czy kolor moze by¢ ksztattem? Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2018 r., C-163/16,
,,Glosa” 2019, nr 1, s. 86-93.
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wedhug nowego brzmienia dyrektywy 2015/2436. To wiasnie ta ,,inna” wlasciwos¢ moze
powodowac¢ znaczne zwigkszenie wartosci towaru. Nie nalezy jednak zapominac o prze-
pisach, ktére obowigzywaly w dniu wydania glosowanego wyroku, co sklania do aproba-
ty koncowych wnioskéw Trybunatu Sprawiedliwosci.

C. Znak pozycyjny jako pomocnicze rozwigzanie dla znakéw graficznych
objetych ochrona przyznawang znakom towarowym

Pomimo istnienia rozleglych przepisoéw w kwestii znakéw towarowych w praktyce
pojawiaja sie trudnosci z okreslaniem znaku umieszczonego na danym produkcie. W celu
zniwelowania niescistosci w sposobie oznaczenia znaku na produkcie ustawodawca
unijny zdecydowat si¢ na dodanie ,,znaku pozycyjnego” do katalogu znakéw towaro-
wych Unii Europejskiej?®. Znak pozycyjny jest to nowy rodzaj znaku towarowego, kto-
rego istote stanowi umieszczenie na danym produkcie elementu graficznego — zazwy-
czaj jest to kolor, tak jak w przypadku omawianego wyroku. Tradycyjnie uzywane sa
w sektorze odziezy i obuwia, jednakze rowniez popularne przy oznaczaniu opakowan
napojow alkoholowych. W celu wyjasnienia warto przywotlaé przyktadowe sprawy,
m. in. o sygnaturze T-235/12%, ktora dotyczy sporu w sprawie ochrony jako znaku towa-
rowego zdzbta w szklanej butelce napoju alkoholowego Zubrowka. Znak pozycyjny
w tej sprawie, czyli trawa rosngca w Puszczy Bialowieskiej zwana potocznie zubrowka,
jest znakiem, ktory szczegdlnie pomaga potencjalnemu klientowi skojarzy¢ ten produkt
z producentem. W zwiazku z tym nalezy zauwazy¢, ze posiada on zdolno$¢ odrozniajaca
od innych produktéw. Kolejng znang sprawa w kwestii kolizji znakow pozycyjnych jest
sprawa C-396/15 P% dotyczaca obuwia sportowego firmy Adidas AG, a konkretnie cha-
rakterystycznych paskow umieszczonych na obuwiu jako znaku pozycyjnego. Wedtug
praktyki EUIPO znaki pozycyjne, by takowymi je nazwac, musza posiadac¢ pierwotng
zdolnos¢ odrézniajacag. W zwigzku z powyzszym, aby przyblizy¢ funkcje znaku pozy-
cyjnego, nalezy wyjasni¢ znaczenie pojec pierwotnej oraz wtornej zdolnosci odrozniaja-
cej. Choc¢ nie istnieje w polskim prawie ustawowa definicja zdolnosci odrézniajacej zna-
ku towarowego, jest to jedna z podstawowych przestanek decydujacych o mozliwosci
zarejestrowania znaku. W zwigzku z tym zdolno$¢ odrdzniajaca to sposob, w jaki znak
towarowy umozliwia odroéznianie towaréw jednego przedsigbiorstwa od towarow inne-
go przedsiebiorstwa. W przypadku pierwotnej zdolnosci cechy odrdzniajace sa wyod-
rgbniane celowo i od wejscia na rynek produktu majg nam kojarzy¢ si¢ z danym przed-

2 Rozporzadzenie 2017/1001, art. 4.

2 Wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie T-235/12 CEDC International przeciwko
OHMI — Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), ECLI:EU:T:2014:1058.

% Wyrok TSUE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie C-396/15 P Shoe Branding Europe przeciwko Adi-
das, ECLI:EU:C: 2016:95.
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sigbiorca®. Inne kryteria bgdziemy bra¢ pod uwagg, rozwazajac wtérng zdolnosé
odrdzniajaca znaku towarowego, bowiem to sytuacja, kiedy oznaczenie, ktore poczatko-
wo nie posiadato cech znaku towarowego, w nastgpstwie ogromnej popularno$ci zaczy-
na konsumentom kojarzy¢ si¢ z okreslonym przedsi¢biorca. To, czy znak nabyt wtorng
zdolno$¢ odrdzniajaca, ocenia sie, biorac pod uwage okres jego uzywania, jego udziat
w rynku czy sposob i intensywno$¢ jego uzywania. Najistotniejsza przy tym wszystkim
jest nie popularno$¢ samego znaku, ale fakt, ze dla znaczacej grupy odbiorcow znak
ten identyfikuje towar z konkretnym producentem. Wracajac wigc do omawianego zna-
ku towarowego, nalezy zastanowi¢ si¢, czy czerwona podeszwa buta na wysokim obca-
sie wprowadzona przez znanego projektanta Christiana Louboutina spetnia przestanki
wtornej zdolnos$ci odrézniajacej. Zagadnienie zdolnosci odrézniajacej, takze w kontek-
Scie czerwonej podeszwy Louboutin, szerzej opisata Gabriela Sacha w artykule Ochrona
znaczen odrozniajgcych w modzie?’. W przypadku omawianego znaku towarowego ko-
lor czerwony pierwotnie nie mial na celu przywodzi¢ na my$l danego przedsiebiorce,
jednak odbiorcy zaczeli z czasem rozpoznawac i kojarzy¢ ten kolor naniesiony na pode-
szw¢ z konkretng marka. W przypadku butéw Christiana Louboutina szczego6lnie wazna
jest réwniez popularnos¢ projektanta, ktdra z pewnos$cia przyspieszyta proces nabycia
zdolnosci odrozniajacej. Instytucja znaku pozycyjnego dotyczy produktéw, ktore posia-
daja pierwotng zdolnos$¢ odrozniajaca, dlatego tez pojawia si¢ pytanie, czy omawiany
znak towarowy moze by¢ zarejestrowany jako znak pozycyjny, czy zarejestrowanie go
w tej formie wigzatoby si¢ z obejsSciem udowodnienia wtornej wartosci odrdzniajace;,
ktorej wymaga si¢ w celu uzyskania ochrony. Po wniesieniu do urzedu zgloszenia
o ochrong znaku, sprawdza sig, czy znak towarowy umozliwia identyfikacj¢ danego to-
waru jako pochodzacego od okreslonego przedsiebiorcy, a w rezultacie odréznienie tego
towaru od innych podobnych towaréw obecnych na rynku.

6. Podsumowanie

Reasumujac rozwazania nad wyrokiem C-163/16, nalezy wskazaé, ze organ rozpa-
trujgcy przyznanie ochrony dla konkretnego znaku powinien przede wszystkim zbadac,
czy istnieje zwigzek migdzy ksztattem lub inng wiasciwoscia, w tym przypadku kolorem,
a zwigkszeniem wartosci danego towaru. Ponadto powinien zastanowi¢ si¢, czy po-

wszechnie uznana atrakcyjnos¢ danego towaru, w tym przypadku butéw z czerwona po-

% Mikotaj Lech — rzecznik patentowy, LECH Prawna Ochrona marki, znakitowarowe-blog.pl [dostep:
25.11.2021].

21 G. Sacha, Ochrona oznaczer odrézniajgcych w modzie, ,,Rynek — Spoteczenstwo — Kultura” 2017,
nr 26, s. 84-89, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuty/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Sacha-ochrona-
oznaczen-odrozniajacych-w-modzie.pdf [dostep: 02.04.2022].
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deszwa, wigze si¢ z jednym modelem tego buta z czerwong podeszwa, a wigc ma zwiazek
z czerwonym kolorem naniesionym na jeden konkretny typ buta, czy moze podstawa do
uznania towaru za atrakcyjny jest jedynie kolor. Co za tym idzie, czy przyznanie prawa
ochrony jednemu przedsigbiorstwu na sam kolor, niewyodrebniony na konkretnym
ksztalcie, nie wptynetoby realnie na mozliwo$¢ konkurowania na rynku, a wigc doprowa-
dzitoby do sytuacji monopolu na jeden produkt. Jednakze odpowiadajac na zadane pyta-
nie, czy kolor naniesiony na podeszwe szpilek moze by¢ traktowany jako ksztatt w rozu-
mieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/WE, nalezy uzna¢, ze w odniesieniu do omawianej
sprawy, gdy kolor naniesiony bedzie na jeden konkretnie oznaczony model buta na wyso-
kim obcasie, moze stanowi¢ on ksztalt w rozumieniu obowigzujacych przepisow, jednak
taki rodzaj oznaczenia ogranicza mozliwo$¢ jego ochrony na innym modelu, dzigki cze-
mu nie pojawi si¢ sytuacja niepozadanego monopolu na kolor per se. Analizujac wyrok
Trybunatu, nalezy pamigta¢ o nowelizacjach, tzn. dyrektywie 2015/2436, ktéra pojawia-
jac sie po wydaniu wyroku, ostabita znaczenie rozwazan i wyroku TSUE. Uwagi takze
wymaga kwestia zakwalifikowania znaku jako znaku pozycyjnego, a w zwiazku z tym
okreslenia, czy posiada on pierwotng badz wtorng zdolnos¢ odrozniajacg od innych pro-
duktow. Jednakze, odnoszac si¢ do wyroku Trybunatu, nalezy zgodzi¢ si¢, ze oznaczenie
przedstawiajace kolor naniesiony na podeszwe buta na wysokim obcasie nie sktada sig¢
wylacznie z ,ksztattu” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Jednak na podstawie
p6zniejszej dyrektywy 2015/2436 kwestia omawianej zwickszonej wartosci towaru be-
dzie mogta dotyczy¢ réwniez innych wlasciwosci towaru niz ksztatt, w tym koloru. Ozna-
cza to, ze czerwony kolor na podeszwie buta na wysokim obcasie, w $wietle obowigzuja-
cych obecnie przepisow, moglby zosta¢ wytaczony z ochrony ze wzgledu na znaczne
zwigkszanie wartosci produktu, co, jak wczesniej wspomniano, ostabia wyrok Trybunatu.
Biorac pod uwage omowione kwestie, niniejsza glosa stanowi cze¢sciowo krytyczny ko-
mentarz do wyroku, przede wszystkim ze wzgledu na odmienne zdanie rzecznika gene-
ralnego zawarte w opinii, ktorego twierdzenia zostaty pozniej potwierdzone wydana dy-
rektywa 2015/2436.
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