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Czerwona podeszwa (nie) tylko dla Louboutina

Stynny projektant chciat zyskaé
opinia rzecznika generalnego Trybunatu Sprawiedliwo$ci nadzieje na to oddala

Marek Rumak,

| | radca prawny
Affre i Wspolnicy
Sp. k.

22 czerwca 2017 I. rzecznik ge-
neralny Trybunatu Sprawiedli-
wosci UE Maciej Szpunar wydat
opinie na temat mozliwosci za-
strzezenia na wylacznosé okre-
§lonego koloru dla podeszwy bu-
téw. Sprawa dotyczy stynnych
wyrob6éw Christiana Loubouti-
na - stylisty i projektanta styna-
cego gldéwnie z projektowania
damskich butéw na wysokich
obcasach. Charakterystycznym
elementem, swoistym znakiem
T0Zpoznawczym jego wyrobow
jest stynna czerwona podeszwa.

Istota sporu

Nie dziwi zatem, Ze w 2009 1. Lo-
uboutin zglosit jako znak towa-
rowy Beneluksu (obejmujacy Ho-
landie, Belgie, Luksemburg) do
rejestracji graficzny znak towa-
rowy zawierajacy w sobie wia-
$nie czerwony kolor podeszwy.

Co istotne, Louboutin za-
strzegt jako znak towarowy je-
dynie czerwony element - czy-
li podeszwe, a nie kontury buta
czy ksztalt jako cato$¢. Po uzy-
skaniu rejestracji (zgloszenie
ograniczono do butéw na wy-
sokich obcasach) Louboutin po-
zwat holenderska spéike Van Ha-
ren o naruszenie jego praw do
znaku, bo wprowadzala do ob-
rotu buty na obcasach z czerwo-
ng podeszwa, ale w cenie znacz-
nie nizszej.

Powddztwo uwzgledniono,
ale sad holenderski - w wyni-

Sad zapytal TSUE o uciekajacych z

Czy wierzyciel moze przed
polskim sadem skutecz-
nie wytoczy¢é powddztwo ze
skargi paulianskiej przeciw-
ko podmiotowi z innego kraju
czlonkowskiego Unii Europej-
skiej? O tym zdecyduje Trybu-
nal Sprawiedliwosci Unii Eu-
ropejskiej.

Bartosz Sierakowski
radca prawny,
Kancelaria Zimmer-
man i Wspolnicy sp.k.
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Przedsiebiorca, ktérego diuz-
nik, uciekajac ze swoim ma-
jatkiem przed wierzycielami,
sprzedal nieruchomos$é pod-
miotowi z innego panstwa
czlonkowskiego UE, znajdu-
je sie dzi$§ w nielatwej sytu-
acji. Teoretycznie - jako ze
w wyniku transakcji zostat
pokrzywdzony - mégliby sko-
rzystac z mozliwosci, jaka daje
mu skarga paulianska, czyli
zazadac¢ uznania krzywdzacej
czynnosci prawnej za bezsku-
teczng wobec niego. Problem
w tym, ze sprawiedliwos$ci
musi szuka¢ w sadzie w kra-
ju nabywcy nieruchomosci.
A to dlatego, ze to przeciwko
zagranicznemu podmiotowi
powinien skierowaé powodz-
two, a zgodnie z zasad3 actor
sequitur forum rei - obecna
takze w ustawodawstwie unij-

ku sprzeciwu od wyroku zaocz-
nego ztozonego przez Van Ha-
ren - nabral watpliwosci, czy
tego rodzaju oznaczenia moga
by¢é w ogéle rejestrowane jako
znaki towarowe i zadat Trybu-
nalowi pytanie prejudycjalne
nastepujacej tresci:

Czy pojecie ,,ksztaltu” w ro-
zumieniu art. 3 ust. 11it. e) ppkt
(iii) dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 2008/95
z 22 pazdziernika 2008 r. ma-
jacej na celu zblizenie ustawo-
dawstw parnistw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéw to-
warowych (Dz. Urz. UE L 299
S. 25) jest ograniczone do tréjwy-
miarowych cech towaru, takich
jak przedstawione tréjwymiaro-
wo kontury, rozmiar i objetos¢
towaru, czy tez przepis ten obej-
muje swoim zakresem réwniez
inne niz tréjwymiarowe cechy
towaruy, takie jak kolor?

Pytanie bardzo zawile praw-
nie. Wyjasnijmy wiec, o co cho-
dzi. Wspomniany art. 3 ust. 1
lit. e) dyrektywy wskazuje
bezwzgledne przeszkody re-
jestracji znakéw towarowych
i wyraznie stanowi, ze nie re-
jestruje sie m.in. oznaczen,
ktore ,skladaja sie wylacz-
nie z ksztaltu zwiekszajace-
g0 znacznie wartos¢ towaru”.
W przypadku gdy taki znak zo-
stal juz zarejestrowany - moze
zosta¢ uniewazniony jako nie-
spelniajacy bezwzglednych
przestanek rejestracyjnych.

To nie jest zwykly znak
w postaci koloru

Rzecznik generalny TSUE Ma-
ciej Szpunar najpierw musiat
rozstrzygnad, czy to, co zareje-

nym - ,powdd podaza za po-
zwanym”.

A to bardzo utrudnia dziala-
nia i rodzi dodatkowe Kkoszty.
Tymczasem pojawia sie pyta-
nie: skoro wierzyciel podwaza
umowe, ktéra zostala zawarta
miedzy jego dluznikiem a oso-
ba trzecia, a umowe te zawar-
to i wykonano przeciez w Pol-
sce, to czy w tym wypadku nie
mozna skorzystac z tzw. jurys-
dykcji szczegoblnej, wynikajacej
z art. 7 pkt 1lit. a rozporzadze-
nia Bruksela I Bis (czyli rozpo-
rzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 1215/2012
z 12 grudnia 2012 r. w sprawie
jurysdykcji i uznawania orze-
czen sadowych oraz ich wyko-
nywania w sprawach cywilnych
ihandlowych; Dz, Urz. UE L351
s. 1). Inaczej méwiac: czy wie-
rzyciel moéglby wytoczy¢ po-
woédztwo w kraju, w ktoérym za-
warta zostala kwestionowana
przez niego umowa?

Z taka kwestia mierzyl
sie ostatnio Sad Okregowy
w Szczecinie (sygn. akt VIII GC
349/16). Powdd (sp6tka prawa
polskiego) pozwat spéike z sie-
dziba w Hiszpanii o uznanie
czynno$ci prawnej za bez-
skuteczng (tzw. skarga pau-
liariska). Domagat sie, by za
bezskuteczna uznana zosta-
la umowa sprzedazy nieru-
chomosci potoznej w Polsce,
jaka spétka hiszpanska za-
warla z jego dluznikiem, gdyz

strowal Louboutin, nalezy za-
kwalifikowa¢ jako zwykly znak
towarowy w postaci czerwonego
koloru, czy tez nalezy go trakto-
wac jako znak towarowy sklada-
jacy sie wlasnie z ksztaltu towa-
ru, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1
lit. ) dyrektywy, ale wymagajacy
takze ochrony w odniesieniu do
koloru. Po analizie tych dwéch
mozliwosci - rzecznik stwierdzil,
iz mimo ze sporny znak towaro-
wy zmierza do ochrony okreslo-
nego koloru, to ta ochrona nie
jest wymagana w sposéb abs-
trakcyjny, lecz na potrzeby na-
niesienia barwy na podeszwe
buta na wysokim obcasie, zgod-
nie z przedstawionym znakiem.
Tak wiec uznal, ze mamy do czy-
nienia z sytuacja druga.
Rekomendacje dla TSUE
W celu wydania pelnej odpo-
wiedzi na postawione pytanie
prejudycjalne rzecznik zbadat
nastepnie dopuszczalnos¢ re-
jestracji znaku dla obu przy-
padkow i doszed! do nastepu-
jacych konkluzji:
Jezeli TS UE uzna ostatecznie
(inaczej niz to ocenit to rzecz-
nik), iz znak nalezy trakto-
wac jako zwykly znak w po-
staci koloru samego w sobie
- nalezy do niego zastosowac
przestanki oceny zdolnosci re-
jestracyjnej koloru, jako zna-
ku towarowego, wypracowa-
ne w orzecznictwie Trybunatu
Sprawiedliwosci, a zwlaszcza
w wyroku w sprawie Libertel
(wyrok z 6 maja 2003 1., spra-
wa C-104/01 Libertel). W wy-
roku tym wskazano wiele
ograniczen zwigzanych z re-
jestracjg znaku w postaci sa-

efektem tej transakcji byto po-
krzywdzenie wierzycieli. Po-
zwana z kolei podniosta za-
rzut braku jurysdykcji krajowej
iwskazala, ze powodztwo win-
no by¢ rozpoznane przed s3-
dem hiszpanskim, a nie pol-
skim. Podnoszac ten zarzut,
powotala sie na prawo unij-
ne, a konkretnie na przepi-
sy rozporzadzenia Bruksela
I Bis. Zgodnie z ww. rozporz3-
dzeniem, co do zasady pozy-
wac nalezy przed s3d panstwa,
w ktérym pozwany ma siedzi-
be (mieszka) - tzw. jurysdyk-
cja ogodlna.

Sad Okregowy w Szczecinie
powziagl jednak watpliwosc:
czy na gruncie rozporzadze-
nia Bruksela I Bis, w razie roz-
poznawania sprawy o uznanie
umowy za bezskuteczng wobec
pokrzywdzonego wierzyciela
istnieje mozliwo$¢ odejscia
od zasady jurysdykcji ogdlnej
(czyli Iacznika miejsca siedzi-
by/zamieszkania). Wskazat, ze
istnieje alternatywa, a mia-
nowicie mozliwos¢ pozwania
przed sad panstwa, w ktérym
zawarto i wykonano umowe,
ktérej skutecznosé obecnie
podwaza wierzyciel (powodd).
Jest to tzw. jurysdykcja szcze-
golna, czyli dopuszczalnosé po-
zywania w sprawach dotycza-
cych umoéw przed sad panstwa,
w ktérym doszto do wykona-
nia zobowigzan z kwestiono-
wanej umowy. Stanowi o niej

Wydana kilka dni temu

mego koloru, m.in. koniecz-
no$¢ uwzglednienia interesu
ogollnego, przejawiajacego
sie w tym, by nie ograniczaé
w sposéb nieuzasadniony do-
stepnosci koloréw dla innych
przedsiebiorcéw.

Jezeli Trybunal uzna - tak
jak postuluje rzecznik gene-
ralny - Ze oznaczenie nalezy
rozpatrywac jako znak skia-
dajacy sie z ksztaltu towa-
ru i wymagajacy ochrony
dla koloru w zwigzku z tym
ksztaltem - znak ten bedzie
podlegat zakazowi rejestra-
cjizgodnie z art. 3 ust. 11lit. e)
PPkt (iii) dyrektywy.

Rzecznik: nie powinno sie
rejestrowac

Ostatecznie rzecznik general-
ny na pytanie prejudycjalne po-
stawione przez sad holenderski
odpowiedzial: ,Artykut 3 ust. 1

lit. e) ppkt (iii) dyrektywy na-
lezy interpretowac w ten spo-
sob, ze moze on by¢ stosowany
do oznaczenia skladajacego sie
z ksztaltu towaru oraz wymaga-
jacego ochrony dla okre§lonego
koloru”. Dodatkowo wyjasnit, ze
pojecie ksztattu, ktéry ,,zwiek-
sza znacznie warto$¢” towaru,
w rozumieniu tego przepisu do-
tyczy wylacznie wartosci niero-
zerwalnie zwigzanej z ksztattem
inie umozliwia uwzglednienia

majatkiem

art. 7 pkt 1 lit. a rozporzadze-
nia Bruksela I Bis.

A zaznaczmy, umowa sprze-
dazy nieruchomosci zostala
zawarta i w catos$ci wykonana
w Polsce, takze w Polsce doszto
do pokrzywdzenia wierzycieli
sprzedajacego, przy czym po-
wod (pokrzywdzony wierzyciel)
nie byl strong tej umowy.

Mimo ze TSUE juz kilku-
krotnie badal sprawy zwig-
zane ze skarga paulianska,
dotad nie odniost sie bezpo-
$rednio do kwestii, czy mozna
je zakwalifikowac¢ jako sprawy
dotyczace umowy, a przez to,
czy podpadaja pod jurysdykcje
szczegollng. Dlatego przedsta-
wiciele powoda wnie$li o skie-
rowanie pytan prejudycjalnych
do Trybunatu, przedstawiajac
jednocze$nie proponowang ich
tre$¢. Szczecinski sad, posta-
nowieniem z 29 maja 2017 1.,
w catosci przychylil sie do

Sprostowanie

reputacji znaku towarowego lub
jego wilasciciela.

Inaczej méwiac: rzecznik
uznal, Ze znak zarejestrowany
narzecz Louboutina powinien
podlegac ocenie z art. 3 ust. 1
lit. e) dyrektywy, co w konse-
kwencji oznacza, ze tego ro-
dzaju oznaczenia w ogoéle nie
powinny by¢ rejestrowane
lub moga by¢ uniewaznione
ze wzgledu na niespelnienie
bezwzglednych przestanek re-
jestracyjnych, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 1lit. e) dyrektywy.

Tak wiec, w zderzeniu prawa
swobodnej konkurencji z pra-
weIn przyznajacym monopol na
uzywanie okreslonego rodzaju
znaku na wylgczno$¢, rzecznik
stanal po stronie swobody kon-
kurencji i tym samym dostep-
nosci tego rodzaju oznaczen dla
wszystkich uczestnikéw rynku.

Srodowisko zadowolone

Ostatecznie te istotng kwestie
z pogranicza prawa znakéw to-
warowych oraz prawa konku-
rencji rozstrzygnie w najbliz-
szych miesigcach Trybunat
Sprawiedliwosci UE. Opinia
przedstawiona przez Macieja
Szpunara co prawda nie wig-
ze sedziéw, jednak w prakty-
ce w przytlaczajacej wiekszo-
$ci przypadkéw podzielaja oni
ustalenia rzecznikéw.

Juz dzi$ eksperci wyraza-
ja zadowolenie. - Byloby to
bardzo niepokojace, zwlasz-
cza w branzy mody, gdyby do-
pusci¢ do zmonopolizowania
przez pojedyncze firmy kolo-
16w wyrobéw takich jak po-
deszwy, , kieszenie czy guzi-
ki - méwia.

Za granice

wniosku powoda i wystoso-
wat pytania.

OdpowiedZ na powyzsze wat-
pliwosci bedzie miala istotne
znaczenie dla mozliwosci po-
szukiwania ochrony prawnej
przez polskich przedsiebiorcéw
(i nie tylko) przed rodzimymi
sadami. Jezeli Trybunat zgodzi
sie z argumentami przedsta-
wionymi przez powoda, wow-
czas zaden polski przedsie-
biorca, w obliczu nielojalnego
zachowania sie swego dluzni-
ka, nie bedzie musiat walczy¢
o0 swoje prawa w obcych sadach,
na obszarze calej Unii Europej-
skiej, co niewatpliwie oszcze-
dzi mu czasu, kosztow i niepo-
trzebnego wysitku. ©®

Autor reprezentowat powoda w spra-
wie toczacej sie przed Sagdem Okrego-
wym w Szczecinie (sygn. akt VIII GC
349/16). Numer sprawy przed Trybu-
natem: C-337/17.

W artykule z dnia 25 kwietnia 2017 r. pt. ,,Falszywi eksper-
ci na celowniku UOKiK”, ktéry ukazal sie w Gazecie Prawnej
w rubryce: Firma i Prawo na 3 stronie zostalo blednie poda-
ne, ze Olimp Laboratories naruszyla zbiorowe interesy kon-
sumentéw poprzez emisje radiowych spotéw reklamowych
suplementu diety Chela Mag B6. Tymczasem, w decyzji Pre-
zes UOKIiK wskazat jedynie, ze zostato uprawdopodobnione,
iz Olimp Laboratories stosowala praktyki naruszajace zbioro-

we interesy konsumentow.

Olimp Laboratories sp. z 0.0.
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