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Informacja Christian Louboutin i Christian Louboutin SAS/Van Haren Schoenen BV

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara znak towarowy, ktéry taczy w
sobie kolor i ksztatt, moze nie zosta¢ dopuszczony do rejestracji lub zosta¢
uniewazniony z powodoéw przewidzianych w prawie znakow towarowych Unii
Europejskiej

Analiza powinna dotyczy¢ wyfgcznie wartoSci nierozerwalnie zwigzanej z ksztattem i nie moze
uwzgledniac atrakcyjnosci produktu wynikajgcej z reputacji tego znaku lub jego wtasciciela

Christian Louboutin jest stylistg projektujgcym miedzy innymi damskie buty na wysokich obcasach.
Znakiem szczegolnym tych butdw jest pokrycie ich zewnetrznej podeszwy kolorem czerwonym.
W 2010 r. Ch. Louboutin i jego spétka zarejestrowali ten znak w Beneluksie dla klasy obejmujgcej
»obuwie”, a nastepnie, poczgwszy od 2013 r., dla klasy obejmujgcej ,buty na wysokich obcasach”.
Znak ten zostat opisany jako skfadajgcy sie ,z koloru czerwonego (Pantone 18 1663TP)
naniesionego na podeszwe buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi czes$ci znaku
towarowego, lecz stuzy wylgcznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”. Wyglada on
nastepujgco:

Spdétka Van Haren prowadzi w Niderlandach sprzedaz detaliczng obuwia. W 2012 r. sprzedawata
damskie buty na wysokich obcasach z podeszwg pokrytg kolorem czerwonym. Christian Louboutin
i jego spoétka wystgpili do sadéw niderlandzkich o stwierdzenie naruszenia przez Van Haren praw
do znaku towarowego. Van Haren twierdzi, ze znak, na ktéry sie powotano, jest niewazny.
Dyrektywa Unii dotyczgca znakéw towarowych wymienia kilka podstaw uniewaznienia lub odmowy
rejestracji, w szczegolnosci w przypadku oznaczen skfadajgcych sie wylgcznie z ksztattu
zwigkszajgcego znacznie warto$¢ towaru'. Rechtbank Den Haag (sad rejonowy w Hadze,
Niderlandy) postanowit zwréci¢ sie do Trybunatu Sprawiedliwosci w tej kwestii. Uwaza on, ze
sporny znak jest nierozerwalnie zwigzany z podeszwg buta i ze zgodnie z dyrektywag pojecie
,Ksztattu” nie jest ograniczone jedynie do tréjwymiarowych cech towaru (takich jak kontury, wymiar
i objetos¢ towaru), lecz rowniez odnosi sie do koloréw.

W opinii uzupetniajgcej, ktorej przedstawienie wigze sie z otwarciem na nowo ustnego etapu
postepowania?®, rzecznik generalny Maciej Szpunar podtrzymat swoje stanowisko, zgodnie z

! Artykut 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008,
L 299, s. 25).

2 W dniu 28 lutego 2017 r. Trybunat postanowit przekaza¢ sprawe do rozpoznania przez dziewiagtg izbe. Rozprawa
odbyta sie w dniu 6 kwietnia 2017 r. W dniu 22 czerwca 2017 r. rzecznik generalny przedtozyt swojg pierwszg opinie w
tej sprawie. Dziewigta izba postanowita w dniu 13 wrzeénia 2017 r., na podstawie art. 60 § 3 regulaminu postepowania
przed Trybunatem, przekaza¢ sprawe Trybunatowi celem przydzielenia sprawy skiadowi orzekajacemu ziozonemu z
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ktorym oznaczenie, ktore taczy w sobie kolor i ksztalt, moze podlegaé zakazowi
ustanowionemu w dyrektywie w sprawie znakow towarowych. W konsekwencji zaproponowat
Trybunatowi, by na zadane pytanie udzielit odpowiedzi, ze podstawy odmowy rejestracji lub
uniewaznienia prawa do znaku towarowego mogg znajdowac zastosowanie do oznaczenia
sktadajgcego sie z ksztaltu towaru, w przypadku ktérego to oznaczenia dochodzi sie przyznania
ochrony dla okreslonego koloru.

W swojej pierwszej opinii rzecznik generalny stwierdzit, ze rozpatrywany znak nalezy zréwnac z
oznaczeniem sktadajgcym sie z ksztattu towaru, w przypadku ktérego to oznaczenia dochodzi sie
przyznania ochrony dla koloru zwigzanego z tym ksztattem, a nie ze znakiem sktadajgcym sie z
koloru samego w sobie. Potwierdzit on to stanowisko, poniewaz w tym przypadku mamy do
czynienia nie z ksztaltem w petni abstrakcyjnym lub z ksztattem o pomijalnym znaczeniu, lecz
zawsze z ksztattem podeszwy. Co wiecej, uznat za watpliwe, by kolor czerwony mogt spetniaé
podstawowg funkcje znaku towarowego i wskazywac jego wtasciciela w sytuacji, gdy kolor ten jest
wykorzystywany poza wtasciwym kontekstem, czyli niezaleznie od ksztattu podeszwy.

Rzecznik generalny przypomniat jednak, ze — jak zasygnalizowat to juz w swojej pierwszej opinii —
kwalifikacja znaku towarowego stanowi ocene faktyczng, nalezgcg w omawianej sprawie do sadu
niderlandzkiego. Dotyczy to réwniez odpowiedzi na pytanie, czy czerwony kolor powierzchni
zwieksza znacznie wartos¢ towaru. Sadzi on, ze stanowisko sgdu niderlandzkiego jest jasne w tym
wzgledzie i ze sad ten wychodzi z zatozenia, iz na to pytanie nalezy udzieli¢ odpowiedzi
twierdzgcej.

Rzecznik generalny stwierdzit, ze wprowadzenie w prawie Unii® pojecia ,znaku pozycyjnego” nie
ma wplywu na jego rozwazania dotyczgce mozliwosci stosowania podstawy uniewaznienia lub
odmowy rejestracji przewidzianej w dyrektywie Unii w sprawie znakoéw towarowych do oznaczenia
takiego jak to rozpatrywane w omawianej sprawie®.

W tym samym nurcie rzecznik generalny zbadat zakres nowej dyrektywy w sprawie znakéw
towarowych, ktérej termin transpozycji uptywa w dniu 14 stycznia 2019 r.°. Uwaza on w tym
wzgledzie, ze logike niektérych przepiséw nowej dyrektywy — czyli wzmocnienie monopolu
wiasciciela znaku towarowego i ograniczenie praw oséb trzecich — trudno bytoby zastosowaé w
odniesieniu do podstaw odmowy rejestracji lub uniewaznienia.

Rzecznik generalny stangt réwniez na stanowisku, ze odniesienie do sposobu postrzegania przez
odbiorcéw jako do czynnika, ktéry wraz z innymi okresla wtasciwosci zwigkszajgce znacznie
warto$¢ towaru, przemawia na rzecz mozliwosci stosowania omawianej podstawy uniewaznienia
lub odmowy rejestracji® do oznaczen skfadajgcych sie z ksztattu towaru, w przypadku ktérych
dochodzi sie przyznania ochrony dla koloru zwigzanego z tym ksztattem. W rzeczywistosci w
postrzeganiu przez odbiorcéw istotne jest nie rozréznienie miedzy znakami przestrzennymi,
sktadajgcymi sie z koloru czy pozycyjnymi, lecz wskazanie pochodzenia towaru w oparciu o
catosciowe wrazenie wywierane przez to oznaczenie.

W odniesieniu do kwalifikacji znaku, rzecznik generalny zaznaczyt, ze nalezy dokona¢ oceny, czy
jego rejestracja nie narusza ogolnego interesu przejawiajgcego sie w tym, by nie ograniczac
nadmiernie dostepnosci wiasciwosci przedstawionych przez to oznaczenie dla innych
przedsiebiorcow oferujgcych towary lub ustugi tego samego rodzaju.

wiekszej liczby sedziéw. Nastepnie Trybunat postanowit przydzieli¢ sprawe wielkiej izbie. Postanowieniem z dnia 12
pazdziernika 2017 r., Trybunal postanowit o otwarciu na nowo ustnego etapu postepowania i wezwat zainteresowane
strony na ponowng rozprawe, ktéra odbyta sie w dniu 14 listopada 2017 r.

8 Artykut 3 ust. 3 lit. d) rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. okreslajacego
szczegotowe zasady wykonania niektorych przepiséw rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 205, s. 39).

4 Artykut 3 ust. 1 lit. ) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.

° Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majgca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).

® Artykut 3 ust. 1 lit. €) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.
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Woreszcie rzecznik generalny przypomniat, ze przeprowadzana przezen analiza — jak wskazat juz
w swojej pierwszej opinii — dotyczy wytacznie wartosci nierozerwalnie zwigzanej z ksztaltem i
nie powinna uwzglednia¢ atrakcyjnosci produktu wynikajacej z reputacji tego znaku
towarowego lub jego wtasciciela.

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wigze Trybunatu Sprawiedliwosci. Zadanie rzecznikéw
generalnych polega na przedktadaniu Trybunatowi, przy zachowaniu catkowitej niezaleznosci, propozycji
rozstrzygnie¢ prawnych w sprawach, ktére rozpatrujg. Sedziowie Trybunatu rozpoczynajg wtasnie obrady w
tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie pozniejszym.

UWAGA: Odestanie prejudycjalne pozwala sgdom panstw czionkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwrdci¢ sie do Trybunatu z pytaniem o wykfadnie prawa Unii lub o ocene waznosci aktu Unii.
Trybunat nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sgdu krajowego nalezy rozstrzygniecie sprawy zgodnie z
orzeczeniem Trybunatu. Orzeczenie to wigze w ten sam sposob inne sady krajowe, ktdre spotkajg sie z
podobnym problemem.
Dokument nieoficjalny, sporzgadzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu Sprawiedliwo$ci.
Petny tekst opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu przedtozenia.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z przedfozenia opinii jest dostepne przez ,Europe by Satellite” @ (+32) 2 2964106
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