WYROK Z DNIA 24. 6. 2004 r. — SPRAWA C-49/02

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 24 czerwca 2004 r.”

W sprawie C-49/02

majacej za przedmiot skierowany do Trybunalu, na podstawie art. 234 WE, przez
Bundespatentgericht (Niemcy), wniosek o wydanie w postgpowaniu wszczetym
przed tym sadem przez

Heidelberger Bauchemie GmbH,

orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykladni art. 2 pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1),

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha
Rodrigues (sprawozdawca), R. Schintgen i N. Colneric, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Léger,
sekretarz: H. von Holstein, zastepca sekretarza,

* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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rozwazywszy uwagi na pi$émie przedstawione:

— w imieniu Heidelberger Bauchemie GmbH przez V. Schmitza, Rechtsanwalt,

— w imieniu rzgdu niderlandzkiego przez H. G. Sevenster, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez P. Ormond, dzialajaca
w charakterze pelnomocnika, wspierang przez D. Alexandra, barrister,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez N. B. Rasmussena oraz
T. Jurgensena, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

uwzgledniajac sprawozdanie na rozprawe,

po wysluchaniu uwag ustnych Heidelberger Bauchemie GmbH oraz Komisji na
rozprawie w dniu 6 listopada 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia
2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2002 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu
20 lutego 2002 r., Bundespatentgericht skierowal, na podstawie art. 234 WE, dwa
pytania prejudycjalne dotyczace wykladni art. 2 pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizanie ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
str. 1, zwanej dalej ,dyrektyws”).

Przedmiotowe pytania wylonily sie¢ w ramach postepowania odwotawczego
wszczetego przez Heidelberger Bauchemie GmbH (zwanej dalej ,Heidelberger
Bauchemie”) od decyzji Deutsches Patentamt (niemiecki urzad patentowy, zwany
dalej ,urzgdem patentowym”), ktéra odmdéwiono rejestracji jako znaku towarowego
koloréw zéltego i niebieskiego dla pewnych artykuléw budowlanych.

Ramy prawne

Porozumienie TRIPs

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej
(zwane dalej ,Porozumieniem TRIPs”), stanowigce zalacznik do Porozumienia
ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 r., zostalo
przyjete w imieniu Wspdlnoty Europejskiej, w odniesieniu do dziedzin wchodzacych
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w zakres jej kompetencji, decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r.
(Dz.U. L 336, str. 1, 214). Weszlo ono w zycie w dniu 1 stycznia 1995 r. Niemniej
jednak, zgodnie z art. 65 ust. 1 porozumienia, czlonkowie nie mieli obowiazku
stosowac¢ sie do jego postanowiert do czasu uplywu generalnego okresu jednego
roku, to znaczy do dnia 1 stycznia 1996 r.

Artykul 15 ust. 1 Porozumienia TRIPs stanowi:

»Jakikolwiek znak lub potaczenie znakéw umozliwiajace odrdznienie towaréw lub
ustug pochodzacych z jednego przedsigbiorstwa od towardéw i ustug pochodzacych
z innych przedsigbiorstw bedzie moglo stanowi¢ znak towarowy. Takie znaki,
w szczegdlno$ci slowa zawierajace nazwiska, litery, cyfry, elementy graficzne, ukiady
koloréw, jak réwniez polaczenia takich oznaczen, beda mogly by¢ zarejestrowane
jako znaki towarowe. Jezeli oznaczenia, ze swej natury, nie umozliwiaja odréznienia
danych towaréw i ustug, Czlonkowie moga uzalezni¢ zdolno$c¢ rejestrowa od nabycia
cech wyrézniajacych poprzez uzywanie. Czlonkowie moga wymaga¢, jako warunku
rejestracji, aby oznaczenia byly dostrzegalne wizualnie”.

Uregulowania wspélnotowe

Artykul 2 dyrektywy, zatytulowany ,Oznaczenia, z ktérych moze sktada¢ sig¢ znak
towarowy”, ma nastepujace brzmienie:

»Znak towarowy moze sklada¢ si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna
przedstawi¢ w formie graficznej, w szczeg6lnoéci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami,
rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowarn, pod warunkiem ze
oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub uslug jednego przedsiebior-
stwa od towaréw lub uslug innych przedsiebiorstw”.
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Artykut 3 dyrektywy, zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaz-
nosci rejestracji’, przewiduje:

b)

c)

d)

Nie s3 rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane:

oznaczenia, ktére nie moga stanowi¢ znaku towarowego;

znaki towarowe, ktére pozbawione s3 jakiegokolwiek odrézniajacego charak-
tery;

znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek
mogacych stluzyé w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoéci, iloci, przezna-
czenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia ushugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

znaki towarowe, ktére skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktore
weszly do jezyka potocznego lub s3 zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych;

3. Nie mozna odmoéwié rejestracji znaku towarowego ani stwierdzaé jego
niewaznosdci zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku
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o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskal charakter odrézniajacy.
Kazde Paristwo Czlonkowskie moze ponadto postanowi¢, ze niniejszy przepis bedzie
mial takze zastosowanie, kiedy charakter odrézniajacy zostal uzyskany po dacie
zlozenia wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji.

[...]”

Uregulowania niemieckie

Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawa o ochronie
znakéw towarowych i innych oznaczen odréiniajacych) z dnia 25 pazdziernika
1994 r. (BGBIL. 1994 I, str. 3082, zwana dalej ,Markengesetz”), zawarta w art. 1
Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie
(ustawa o zmianie prawa o znakach towarowych i transpozycji pierwszej dyrektywy),
ktéra weszta w zycie w dniu 1 stycznia 1995 r., ma na celu dostosowanie
niemieckiego prawa krajowego do dyrektywy.

Przepis § 3 ust. 1 Markengesetz stanowi:

+Podlegaja rejestracji jako znaki towarowe wszystkie oznaczenia, w szczegdlnosci
wyrazy, tacznie z nazwiskami, rysunki, litery, cyfry, sygnaly diwiekowe, konstrukcje
tréjwymiarowe, tacznie z ksztaltem towaru i jego opakowania, jak réwniez wszelkie
inne sposoby konfekcjonowania, wlaczywszy w to kolory i uklady koloréw, ktére
umozliwiaja odréznienie towaréw i ustug danego przedsiebiorcy od towaréw i ustug
innych przedsigbiorcéw”.
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Przepis § 8 Markengesetz stanowi:

»(1) Nie rejestruje si¢ oznaczeri mogacych korzysta¢ z ochrony jako znak towarowy
w rozumieniu § 3, ktére nie moga by¢ przedstawione w formie graficzne;j.

(2) Nie rejestruje sie znak6w:

1) pozbawionych jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego towary lub ushugi,

(3) Przepiséw ust. 2 pkt 1, 2 i 3 nie stosuje sig, jezeli przed data wydania
postanowienia w przedmiocie rejestracji oznaczenie — w nastepstwie jego
uzywania w odniesieniu do towaréw i uslug, dla ktérych wnosi si¢ o jego
rejestracje — uzyskato renome w danym kregu odbiorcow”.

Postepowanie przed sagdem krajowym i pytania prejudycjalne

W dniu 22 marca 1995 r. Heidelberger Bauchemie zlozyta do urzedu patentowego
wniosek o rejestracj¢ w charakterze znaku towarowego koloru niebieskiego i z6ltego.
Pod tytulem ,wyobrazenie znaku towarowego” znajdowal si¢ prostokatny kawatek
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papieru, ktérego gérna polowa byla niebieska, za$ dolna polowa — zélta. Do
wniosku dotaczono nastepujacy opis znaku:

,Zglaszany do rejestracji znak towarowy sklada si¢ z koloréw przedsigbiorstwa
wnioskodawcy, ktére sa uzywane we wszystkich mozliwych do wyobrazenia
formach, a w szczeg6lnosci na opakowaniach i etykietach.

Dokladne oznaczenie koloru jest nastepujace:

RAL 5015/HKS 47 — niebieski

RAL 1016/HKS 3 — zéity”.

Whnioskowano o dokonanie rejestracji znaku towarowego dla réznorodnych
artykuléw budowlanych, a w szczegélnosci dla klejow, rozpuszczalnikéw, lakierdw,
farb, smaréw i materialéw izolacyjnych.

Urzad patentowy decyzja z dnia 18 wrzes$nia 1996 r. odrzucil wniosek, poniewaz, po
pierwsze, oznaczenie bedace przedmiotem wniosku o rejestracje nie moglo stanowi¢
znaku towarowego ani nie moglo by¢ przedstawione graficznie, a po drugie,
pozbawione bylo charakteru odrézniajacego. Niemniej jednak na skutek orzeczenia
,kolorowy znak towarowy czarno/z6lty” wydanego przez Bundesgerichtshof
(Niemcy) w dniu 10 grudnia 1998 r. urzad patentowy musial ponownie rozwazy¢
swoje stanowisko. Decyzjg z dnia 2 maja 2000 r. przyznal, ze kolory moga co do
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zasady stanowi¢ znak towarowy, jednakie odrzucil wniosek z powodu braku
jakiegokolwiek charakteru odrdzniajacego. Heidelberger Bauchemie wniosta odwo-
tanie od przedmiotowej decyzji do Bundespatentgericht.

Bundespatentgericht uznal, ze nie mozna w sposéb oczywisty przyja¢, iz znaki
w postaci abstrakcyjnych koloréw i bez konturéw moga zosta¢ uznane za
»oznaczenia”, ktére mozna przedstawi¢ w sposdéb graficzny w rozumieniu art. 2
dyrektywy. Przepis ten méwi o konkretnych i jasno zdefiniowanych, bezposrednio
widocznych i mozliwych do przedstawienia w sposéb graficzny oznaczeniach.
Mozliwos¢ przedstawienia oznaczenia w formie graficznej, przewidziana w art. 2
dyrektywy, umozliwia wzigcie pod uwage zasady precyzji, wymaganej przez prawo
o znakach towarowych dla rejestracji. Bundespatentgericht powatpiewa, by znak
towarowy w postaci abstrakcyjnego koloru pozostawal w zgodzie z ta zasada.
W zwigzku z powyzszym art. 2 dyrektywy wymaga — jego zdaniem —interpretacji,
celem ustalenia, czy abstrakcyjne kolory lub uklady takich koloréw nalezg do
kategorii oznaczen, ktére moga stanowic znak towarowy. Nalezy réwniez zbadaé, do
jakiego stopnia zakres ochrony ,znakéw sktadajacych sig z koloréw abstrakcyjnych”
pozostaje w zgodzie z pewnoscig prawa konieczna dla wszystkich uczestnikéw
obrotu i czy nie stanowi on przeszkody dla swobodnego przeplywu towaréw i ustug,
przyznajgc wlascicielom znakéw towarowych zbyt znaczace prawa monopolistyczne,
co nie wydaje si¢ by¢ stuszne z punktu widzenia konkurentéw.

W tych okolicznosciach Bundespatentgericht postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrdci¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»Czy kolory lub uklady koloréw przedstawione we wniosku o rejestracje w sposéb
abstrakcyjny i bez konturéw, ktérych odcienie zostaly oznaczone za pomoca
odwolania si¢ do wzoru koloréw (prébki koloréw) i zdefiniowane zgodnie
z powszechnie przyjeta klasyfikacja koloréw, moga sklada¢ sie na znaki towarowe
w rozumieniu art. 2 [dyrektywy]?
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Czy w rozumieniu art. 2 dyrektywy taki znak, okreslany jako »znak towarowy
w postaci koloru (abstrakcyjnego)«, stanowi w szczegdlnosci:

a) oznaczenie,

b) umozliwiajace odréznienie pochodzenia towaru lub ustugi,

¢) dajace sie przedstawi¢ w formie graficznej?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W swoich pytaniach, ktére trzeba analizowaé lacznie, sad odsylajacy docieka
w istocie, czy i — w razie odpowiedzi twierdzacej —— na jakich warunkach kolory lub
uklady koloréw okreslone w sposéb abstrakcyjny i bez konturéw moga skladac sig
na znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy.

W tej kwestii Trybunal wypowiedzial si¢ juz w pkt 24-26 wyroku z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. 1-3793, iz Rada Unii Europejskiej
i Komisja przyjely wspdlna deklaracje, wlaczona do protokolu Rady w trakcie
przyjecia dyrektywy, zgodnie z ktéra ,uwazaja, ze art. 2 nie wylacza mozliwosci [...]
zarejestrowania jako znaku towarowego ukladu koloréw lub jednego tylko koloru
[...], pod warunkiem ze takie oznaczenia umozliwiaja odréznienie towaréw i ustug
jednego przedsigbiorcy od towar6w i ustug innych przedsiebiorcéw” (Dz.U. OHIM
nr 5/96, str. 607).
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Niemniej jednak taka deklaracja nie moze by¢ brana pod uwage przy interpretacji
przepisu wtérnego prawa wspolnotowego, jezeli — tak jak w niniejszej sprawie — jej
tre$¢ nie znajduje potwierdzenia w zadnym sformulowaniu tego przepisu prawa
i tym samym nie ma ona mocy prawnej (wyroki z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie
C-292/89 Antonissen, Rec. str. I-745, pkt 18 i z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie
C-329/95 VAG Sverige, Rec. str. 1-2675, pkt 23). Ponadto Rada i Komisja wyraznie
uznaly istnienie takiego ograniczenia w preambule do swojej deklaracji, zgodnie
z ktéra ,jako ze deklaracje Rady i Komisji, ktérych tekst zamieszczony zostat ponizej,
nie stanowia integralnej czesci aktu prawnego, nie przesadzaja one o interpretacji
aktu prawnego dokonanej przez Trybunat Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich”.

W zwigzku z powyzszym do Trybunalu nalezy ustalenie, czy i — w razie odpowiedzi
twierdzacej — na jakich warunkach art. 2 dyrektywy powinien by¢ interpretowany
w ten sposdb, ze kolory lub ukiady koloréw przedstawione bez okreslenia granic
przestrzennych moga stanowi¢ znak towarowy.

Artykul 15 ust. 1 Porozumienia TRIPs przewiduje, ze ,uklady koloréw [...] beda
mogly by¢ zarejestrowane jako znaki towarowe”. Jednakze porozumienie to nie
definiuje pojecia ,uklad koloréw”.

Zwazywszy na fakt, ze Wspdlnota jest strong Porozumienia TRIPs, jest ona
zobowigzana dokonywa¢ wyktadni swojego ustawodawstwa dotyczacego znakéw
towarowych — w miar¢ mozliwosci — w $wietle treéci i zgodnie z celem tegoz
porozumienia (zob. podobnie wyrok z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie C-53/96
Hermes, Rec. str. I-3603, pkt 28).

Tym samym nalezy zbada¢, czy mozna dokona¢ takiej wykladni art. 2 dyrektywy,
wedlug ktérej ,uklady koloréw” moglyby stanowi¢ znaki towarowe.
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Zgodnie z tredcig art. 2 dyrektywy kolory lub uklady koloréw, aby mogly stanowi¢
znak towarowy, musza spelnia¢ trzy przeslanki. Po pierwsze, musza stanowi¢ one
oznaczenie. Po drugie, oznaczenie to powinno da¢ si¢ wyrazi¢ w formie graficznej.
Po trzecie, oznaczenie to powinno umozliwia¢ odréznienie towar6w i ustug jednego
przedsigbiorcy od towaréw i ustug innych przedsiebiorcéw (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Libertel, pkt 23).

Zgodnie z tym, co orzekl wczeéniej Trybunal, kolory sa zwykla wlasciwoscia rzeczy
(ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 27). Nawet w specyficznym $rodowisku
handlowym kolory i ich ukiady s3 co do zasady uzywane ze wzgledu na ich zdolno$¢
przyciagania uwagi i wlasciwos$ci dekoracyjne, nie przekazujac zadnego okreslonego
znaczenia. Niemniej jednak nie mozna wykluczy¢, iz w polaczeniu z danym towarem
lub ustugy kolory lub ukfady koloréw beda mogly stanowi¢ znak towarowy.

W celu zastosowania art. 2 dyrektywy nalezy ustali¢, czy kolory lub uklady koloréw,
o ktérych zarejestrowanie si¢ wnosi, w kontekscie, w jakim sg uzywane, rzeczywiscie
przedstawiaja si¢ jako znaki towarowe. ZaloZeniem tego wymogu jest
w szczegdlnosci uniemozliwienie obejscia przepiséw prawa o znakach towarowych,
celem uzyskania nienaleznej korzy$ci konkurencyjnej.

Ponadto z orzecznictwa Trybunalu wynika (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. str. 1-11737, pkt 46-55 i ww. wyrok w sprawie
Libertel, pkt 28 i 29), ze mozliwoé¢ przedstawienia graficznego, w rozumieniu art. 2
dyrektywy, oznacza mozliwo$¢ przedstawienia oznaczenia w formie wizualnej,
w szczeg6lnosci poprzez figury, linie lub znaki pisarskie, w sposéb umozliwiajacy
jego dokladna identyfikacje.

Taki spos6b wykladni jest wynikiem konieczno$ci zapewnienia poprawnego
funkcjonowania systemu rejestracji znakéw towarowych.
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Jedna z funkcji wymogu mozliwosci przedstawienia graficznego jest zdefiniowanie
samego znaku towarowego, celem okreslenia dokladnego przedmiotu ochrony
przyznanej wlascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego.

Zarejestrowanie znaku towarowego w rejestrze publicznym ma bowiem za zadanie
zapewnienie dostepu do znaku wlasciwym organom wladzy, jak i publicznosci,
a w szczegblnosci uczestnikom obrotu gospodarczego.

Z jednej strony, whasciwe organy wladzy musza zna¢ w sposéb jasny i dokladny
cechy oznaczef, ktére tworza znak towarowy, aby méc wykonywaé swoje obowiazki
zwigzane z uprzednim badaniem wnioskéw o rejestracje, jak réwniez z publikacja
i prowadzeniem stosownego i dokfadnego rejestru znakéw towarowych.

Z drugiej za$ strony, takze uczestnicy obrotu gospodarczego powinni mieé
mozliwos¢ jasnego i dokladnego sprawdzenia wpiséw dokonanych w rejestrze,
a takze wnioskéw zlozonych przez aktualnych lub potencjalnych konkurentéw,
zyskujac w ten sposéb dostep do odpowiednich informacji na temat praw oséb
trzecich.

Biorgc pod uwage powyisze, azeby oznaczenie moglo pelni¢ role zarejestrowanego
znaku towarowego, powinno by¢ postrzegane w sposéb dokladny i staly, co
zapewnia wypelnianie przez dany znak jego funkcji okrelenia pochodzenia towaru.
Biorgc pod uwage czas trwania praw z rejestracji znaku towarowego, a takze
wynikajaca z dyrektywy mozliwo$¢ przedtuzania ich na kolejne diuzsze lub krétsze
okresy, przedstawienie graficzne powinno mieé charakter trwaly.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze przedstawienie graficzne znaku musi mieé
miedzy innymi charakter dokladny i trwaly.
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W tym celu przedstawienie graficzne dwoéch lub wiecej koloréw, okreslonych
w sposéb abstrakcyjny i bez konturéw, powinno by¢ opatrzone dokladnymi
dyspozycjami dotyczacymi okreslonego z géry i stalego sposobu pofaczenia danych
koloréw.

Samo tylko zestawienie dwéch lub wigcej koloréw, bez nadania im formy lub
konturéw, lub samo tylko wymienienie dwéch lub wigcej koloréw ,we wszystkich
mozliwych do wyobrazenia formach”, tak jak to mialto miejsce w postgpowaniu
przed sadem krajowym, nie spetnia przestanek dokladnosci i trwalosci przewidzia-
nych w art. 2 dyrektywy, zgodnie z wykladnia nadang im w pkt 25-32 niniejszego
wyroku.

Takie przedstawienie znaku towarowego moze bowiem mieéci¢ w sobie wiele
réznorodnych uktadéw, co — po pierwsze — uniemozliwitoby konsumentowi
postrzezenie i zapamietanie konkretnego ukfadu, ktérym méglby si¢ postuzy¢
z przekonaniem, chcgc ponownie dokona¢ danego zakupu — a po drugie —
uniemozliwitoby wlasciwym organom wiadzy i uczestnikom obrotu gospodarczego
poznanie zakresu praw podlegajacych ochronie, przystugujacych wiascicielowi
w zwiazku z rejestracja znaku towarowego.

Odnosnie do sposobu przedstawienia kazdego z przedmiotowych koloréw nalezy
powolaé sie na pkt 33, 34, 37, 38 i 68 ww. wyroku w sprawie Libertel, z ktérych
wynika, ze prébka danych koloréw, zaopatrzona w okreslenie ich barwy poprzez
odwolanie sie do uznanej migdzynarodowo klasyfikacji koloréw, moze stanowi¢
sposéb przedstawienia graficznego w rozumieniu art. 2 dyrektywy.

W odniesieniu do pytania, czy w mysl tego przepisu kolory lub uktady koloréw
umozliwiaja odréznienie towar6w i uslug jednego przedsigbiorcy od towaréw i ustug
innych przedsigbiorcéw, nalezy oceni¢, czy te kolory Ilub uklady koloréw s3
wlasciwym nosnikiem informacji, takich jak w szczegélnosci pochodzenie towarow
i ustug.
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Z pkt 40, 41 oraz 65-67 ww. wyroku w sprawie Libertel wynika, ze kolory moga by¢
nos$nikami pewnych skojarzen, a takze moga wywolywaé okreslone emocje,
jednakze, z drugiej strony, ze wzgledu na swoja nature nie wydaja sie stosowne
dla komunikowania konkretnych informacji. Taki wniosek wydaje si¢ tym bardziej
zasadny, gdy wezmiemy pod uwage, ze kolory ze wzgledu na swoja zdolno$¢
przyciggania uwagi sg zwyczajowo i szeroko wykorzystywane w reklamie i sprzedazy
towaréw i ustug, nie niosgc ze soba zadnego okreslonego przekazu.

Abstrahujac od wyjatkowych okolicznosci, kolory nie posiadaja ab initio charakteru
odrézniajacego, jednakze moga ewentualnie uzyskac taki charakter poprzez ich
uzywanie w polaczeniu z okreslonymi towarami lub ustugami.

W tych granicach nalezy przyzna¢, iz kolory i uklady koloréw, okreslone w sposéb
abstrakcyjny i bez konturéw, moga by¢ zdatne w rozumieniu art. 2 dyrektywy do
rozréznienia towaréw i ustug danego przedsigbiorcy od towaréw i uslug innych
przedsiebiorcow.

Wypada dodaé, ze pomimo stwierdzenia, ze dany uklad koloréw, ktéry zostat
zgloszony jako znak towarowy, spetnia przestanki dla uznania go za znak towarowy
w rozumieniu art. 2 dyrektywy, organ wlaciwy do spraw z zakresu rejestracji
znakéw towarowych powinien zbadaé takze, czy przedmiotowy uklad koloréw
spetnia pozostale przestanki, w szczeg6lnosci przewidziane w art. 3 dyrektywy, aby
mogl zostac¢ zarejestrowany jako znak towarowy dla towaréw i ustug przedsigbiorcy,
ktéry wnosi o jego rejestracje. Badanie to powinno réwniez uwzgledni¢ wszelkie
istotne okolicznosci konkretnego przypadku, w tym ewentualne wczesniejsze
uzywanie oznaczenia, ktére zostalo zgloszone jako znak towarowy (ww. wyrok
w sprawie Libertel, pkt 76, oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99
Koninklijke KPN Nederland, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 37).
Przeprowadzajgc takie badanie, nalezy wzig¢ pod uwage takze interes ogélny, aby
niestusznie nie ograniczy¢ w doborze koloréw innych uczestnikéw obrotu, ktérzy
oferuja towary i uslugi tego samego rodzaju co towary i ustugi, dla ktérych wnosi si¢
o dokonanie rejestracji znaku (ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 52-56).
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W $wietle powyzszych rozwazan nalezy odpowiedzie¢ na postawione pytania w ten
sposéb, ze kolory lub uktady koloréw okreslone we wniosku o rejestracj¢ w sposob
abstrakcyjny i bez zaznaczenia konturéw, a ktérych odcienie zostaly wskazane
poprzez odwolanie do wzoru koloréw i dokladnie okreslone wedlug uznanej
migdzynarodowo klasyfikacji koloréw, moga stanowi¢ znak towarowy w rozumieniu
art. 2 dyrektywy, pod warunkiem Ze:

— ustalone zostanie, ze kolory lub uktady koloréw w kontekscie, w jakim s3
uzywane, rzeczywiécie prezentuja si¢ jako oznaczenie, oraz ze

— whniosek o rejestracje zawiera doktadne dyspozycje dotyczace okreslonego z gory
i stalego sposobu polaczenia koloréw.

Nawet jesli dany uktad koloréw spelnia przestanki uznania za znak towarowy
w rozumieniu art. 2 dyrektywy, organ wlasciwy do spraw z zakresu rejestracji
znakéw towarowych powinien zbada¢, czy przedmiotowy uklad koloréw spelnia
pozostate przestanki, w szczegélnosci za$ przestanki przewidziane w art. 3
dyrektywy, aby mogt on zosta¢ zarejestrowany jako znak towarowy dla towaréw
i ustug objetych wnioskiem. Badanie to powinno réwniez uwzgledni¢ wszelkie
istotne okolicznosci konkretnego przypadku, w tym ewentualne wcze$niejsze
uzywanie oznaczenia, ktére zostalo zgloszone jako znak towarowy. Przy badaniu
nalezy takze wziag¢ pod uwage interes ogélny, aby niestusznie nie ograniczyc¢
w doborze koloréw innych uczestnikéw obrotu, ktorzy oferuja towary lub ustugi
tego samego rodzaju co towary i ustugi, dla ktérych wnosi si¢ o dokonanie rejestracji
znaku.
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W przedmiocie kosztéw

Koszty poniesione przez rzad niderlandzki, rzad Zjednoczonego Krolestwa, a takze
przez Komisjg, ktére przedlozyly Trybunalowi uwagi, nie moga by¢ przedmiotem
zwrotu. Dla stron postgpowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem; do
niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach.

Z powyzszych wzgledéw

TRYBUNAL (druga izba),

w odpowiedzi na pytania przedlozone mu przez Bundespatentgericht postanowie-
niem z dnia 22 stycznia 2002 r., orzeka, co nastgpuje:

Kolory lub uklady koloréw przedstawione we wniosku o rejestracje w sposéb
abstrakcyjny i bez zaznaczenia konturéw, a ktérych odcienie zostaly wskazane
poprzez odwolanie do wzoru koloréw i zdefiniowane wedlug uznanej
migdzynarodowo klasyfikacji koloréw, moga stanowié¢ znak towarowy
w rozumieniu art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia

I- 6168



HEIDELBERGER BAUCHEMIE

21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw Painstw
Czlonkowskich odnoszacych sie¢ do znakéw towarowych, pod warunkiem ze:

— ustalone zostanie, ze kolory lub uklady koloréw w kontekscie, w jakim sa
uzywane, rzeczywiscie prezentuja si¢ jako oznaczenie, oraz ze

— wniosek o rejestracje zawiera dokladne dyspozycje dotyczace okreslonego
z gory i stalego sposobu polaczenia kolorow.

Nawet jesli dany uklad koloréw spelnia przestanki uznania za znak towarowy
w rozumieniu art. 2 wspomnianej dyrektywy, organ wlasciwy do spraw
z zakresu rejestracji znakéw towarowych powinien zbadaé, czy dany uklad
koloréw spelnia pozostale przestanki, w szczegélnosci za$ przestanki przewi-
dziane w art. 3 tej dyrektywy, aby mégl on zostaé zarejestrowany jako znak
towarowy dla towaréw i uslug objetych zgloszeniem. Badanie to powinno
réwniez uwzglednié wszelkie okolicznoéci konkretnego przypadku, w tym
ewentualne wcze$niejsze uzywanie oznaczenia, ktére zostalo zgtoszone jako
znak towarowy. Przy badaniu nalezy takze wzig¢ pod uwage interes ogolny, aby
nieslusznie nie ograniczy¢ w doborze koloréw innych uczestnikéw obrotu,
ktérzy oferuja towary lub ustugi tego samego rodzaju co towary i uslugi, dla
ktérych wnosi si¢ o dokonanie rejestracji znaku.

Timmermans Puissochet Cunha Rodrigues

Schintgen Colneric
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Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 czerwca
2004 r.

Sekretarz Prezes drugiej izby

R. Grass C. W. A. Timmermans
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