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towarowego w kolorze per se w sektorze mody” napisanej pod kierunkiem prof. ALK dr. hab.
Waldemara Hoffa w Akademii Leona Kozminskiego, obronionej na ocene bardzo dobra.
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1. Geneza instytucji znaku towarowego

Pierwszy federalny projekt ustawy o znakach towarowych przedstawiony
zostal przez Thomasa Jeffersona. Asumpt stanowi¢ mialy poszukiwania jego
przyjaciot, dazacych do wyltacznego uzywania znaku towarowego na ptotnie zaglo-
wym. Trzeba bylo jednak czekaé az do 1870 r.2, kiedy to 6wczesny Kongres zde-
cydowat sie na uchwalenie pierwszej ustawy o znakach towarowych. Niestety,
zostala ona pozniej uznana za niekonstytucyjng, z uwagi na to, iz odnosiia sie do
zagadnien handlu wewnatrzstanowego, podczas gdy przepisy prawa federalnego
ograniczone s3 do regulacji handlu miedzystanowego badZ pomiedzy federacja
a panstwami trzecimi. Kolejne ustawy poprawnie regulujace te materie wcho-
dzily w zycie odpowiednio w 1881 r., 1905 r. 1 1920 roku. Prawdziwym przelomem
bylo jednak uchwalenie w 1946 r. Lanham Act?, ktorej regulacje dotyczace prawa
znakow towarowych obowiazuja do dzis§ (Ellerbrock, 1987).

Wraz z ewolucja ustawy o znakach towarowych zmieniala sie takze definicja
tego dobra niematerialnego. W brzmieniu ustawy z 1905 r. mozliwa byta jedynie
rejestracja arbitralnych lub fantazyjnych stoéw badz symboli; zgloszenia zawiera-
jace slowa lub symbole jedynie opisujace dany towar byly odrzucane. W obec-
nym brzmieniu Lanham Act (kilkukrotnie nowelizowanego) definicja znaku towa-
rowego nie jest tak ograniczona. Zgodnie z § 45 Lanham Act? znak towarowy
to kazde stowo, nazwa, symbol lub forma/srodek wyrazu (device) badz
kombinacja wymienionych:

1) uzywane przez podmiot (person®) lub

2) ktore podmiot ma zamiar uzywa¢ w obrocie w dobrej wierze 1 zglasza do
zarejestrowania na zasadach okre§lonych w ustawie,

w celu powigzania danych towaréw z konkretna osoba, oznaczenia zrodia ich

pochodzenia (nawet jezeli zrodlo jest nieznane), jak rowniez odrozniania od

innych towaréw wystepujacych w obrocie.b W praktyce sady regularnie stosujg

rozszerzajaca wyktadnie ww. przepisu w celu objecia ochrong prawa znakow towa-

2 Prezydentura Thomasa Jeffersona trwala od 1801 do 1809 roku. Zmart w 1826 roku.

3 Federalna ustawa o znakach towarowych z 5 lipca 1946 r. (Pub. L. 79-489, 60 Stat. 427, codified
at 15 U.S.C. § 1051 et seq. [15 U.S.C. ch. 22]) — dalej oznaczana jako Lanham Act.

4 15.U.S.C. § 1127.

> Lanham Act § 45 (15 U.S.C. § 1127) stanowi, iz termin ,,person” jest niezwykle szeroki i ozna-
cza zarOwno osobe fizyczng 1 prawng, zglaszajacego, uprawnionego, jak 1 liczne podmioty
powiazane ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a takze Stany Zjednoczone same w sobie.

6 Przepis § 45 Lanham Act (15 U.S.C. § 1127) stanowi: Trademark. The term “trademark”
includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof — (1) used by a person,
or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the
principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including
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rowych kazde oznaczenie wskazujace na zrodio pochodzenia, m.in. kolor, dzwiek,
a nawet zapach (Boulware, 2009, s. 57-58).

Zasadnicza funkcja federalnego prawa znakow towarowych jest zar6wno
ochrona znakow towarowych uzywanych w obrocie miedzystanowym oraz w han-
dlu zagranicznym?, jak i ochrona odbiorcow przed ryzykiem konfuzji, a konkretnie
przed wystepowaniem w obrocie towarow wprowadzajacych w biad co do zrodia
ich pochodzenia. Ponadto Lanham Act przyznaje uprawnionym wylgczne prawo
do uzywania danego oznaczenia®, za$ przedsiebiorcom prawo do czerpania pozyt-
kow z wypracowanej tzw. goodwill® oraz reputacji (reputation) ich firmy (trade
name)10.

W wyroku z 1942 r. Sad Najwyzszy zajal stanowisko, 1z prawo znakow towaro-
wych jest rezultatem uznania w sferze prawa psychologicznego wplywu wywiera-
nego na konsumentow przez symbole. Natomiast pojecie znaku towarowego Sad
ten zdefiniowat jako skrot stosowany w dzialalno§ci marketingowej, ktory sktania
nabywce do wyboru pozadanego towaru [towaru opatrzonego pozadanym zna-
kiem towarowym — dop. L.B.], badZ towaru, ktory poprzez utrwalenie sie w Swia-
domosSci odbiorcy prowadzi go do przekonania, iz to ten konkretny chce nabyc¢ll.

a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods,
even if that source is unknown.

7 Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 US 189 — Supreme Court 1985, s. 193.

8 La Societe Anonyme des Parfums LeGalion v. Jean Patou, Inc., 495 F. 2d 1265 — Court of
Appeals, 2nd Circuit 1974, s. 1271.

9 Pojecie goodwill jest do$¢ niedookreslone. W wyroku Premier-Pabst Corporation v. Elm City
Brewing Co., 9 F. Supp. 754 — District Court, D. Connecticut 1935, s. 757 goodwill przedsta-
wione zostalo jako ,korzystne powigzanie przez konsumentow konkretnej osoby, towarow
badz ustug z wlasciwym zrodtem ich pochodzenia”. Natomiast Zelechowski (2011, s. 114)
przedstawil pojecie goodwill jako dobre imie, renome przedsiebiorstwa. Warto takze wskazac
na publikacje Burgunder (1986, s. 590), w ktorej przytoczona zostata definicja Granofa (1977,
s. 384), ze goodwill oznacza te niematerialne aktywa przedsiebiorstwa, ktore zawierajg dobre
imie przedsiebiorstwa (good name), szczegolne formy zarzadzania tymze przedsiebiorstwem,
a nawet korzystng lokalizacje badz warunki ekonomiczne, jednakze nie zostaly one uwzgled-
nione w rozliczeniach danego przedsiebiorstwa. Z zaprezentowanej definicji M.H. Granofa
autorka wywodzi, iz goodwill przede wszystkim odnosi sie do reputacji (reputation) przedsie-
biorstwa w odniesieniu do jakoSci oraz pewnej spojnosci towarow. Warto takze dodaé, iz obec-
nie goodwill wliczane jest do aktywow przedsiebiorstwa. Wiecej na ten temat: Berk (2007).

10 Fabrication Enters., Inc. v. Hygenic Corp., 64 F. 3d 53, 57 — 2nd Circuit 1995, s. 57.

' Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. SS Kresge Co., 316 US 203 — Supreme Court 1942,
s. 205; chcac postuzy¢ sie przykladem, dla pelnego zrozumienia mysli Sadu Najwyzszego,
jest to sytuacja, w ktorej konsument wchodzi do sklepu (np. perfumerii) z zamiarem naby-
cia towaru (np. perfum). W tym miejscu rodzi sie pytanie o zamiar zakupu: czy dotyczy on
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Podsumowujac: ,,(...) prawo znakow towarowych powstrzymujac innych [uczest-
nikow obrotu — L.B.] przed kopiowaniem oznaczen identyfikujacych pochodzenie
towaru obniza ponoszony przez konsumenta koszt podejmowania decyzji rynko-
wych oraz zakupu, umozliwiajac potencjalnemu nabywcy szybka 1 fatwa ocene
towaru jako wytworzonego przez tego samego producenta, ktéorego podobnie
oznaczony [towar — dop. L.B.] zostal juz w przeszloSci oceniony pozytywnie (lub
negatywnie)”12,

2. Instytucja znaku towarowego w kolorze per se
w prawie stanowionym

Uchwalenie w 1946 r. Lanham Act umozliwilo przyznanie ochrony row-
niez oznaczeniom niekonwencjonalnym, takim jak dzwiek lub zapach, ozdob-
nym etykietom, zewnetrznej postaci towarow, a nawet sloganom reklamowym.
Literalne brzmienie definicji znaku towarowego zawarte w Lanham Act (,,kazde
slowo, nazwa, symbol lub forma/Srodek wyrazu (device) badz kombi-
nacja wymienionych [podkr. — L.B] uzywane przez dany podmiot [person]3
[...] w celu powigzania danych towaréw z konkretna osoba, oznaczenia zrodlia
ich pochodzenia, nawet jezeli zrodlo jest nieznane, jak rowniez odrozniania od
innych towaréw wystepujacych w obrocie”) prowadzi do wniosku, iz katalog ten
otwarty jest rowniez dla koloru (Landau, 1995, s. 21-22). Ponadto, jak wskazali
zarobwno M.B. Landau, jak i Sad Najwyzszy!* podstawg rozszerzajacej wykladni
definicji znaku towarowego jest takze § 2 Lanham Actl® stanowiacy, iz ,,zadne
oznaczenie odrozniajagce towary zglaszajacego [znak — dop. L.B.] od towarow
innych [przedsiebiorcow — dop. L.B] nie powinno zosta¢ odrzucone [w drodze

jakichkolwiek czy konkretnych perfum, np. Chanel Chance. Jezeli konsument udat sie do
perfumerii w celu nabycia tych konkretnych nalezy zastanowic sie, co skionito go do tego
wyboru — che¢ posiadania flakonu perfum sygnowanych oznaczeniem Chanel, bez wzgledu na
zapach (a zatem wybor podyktowany jest wptywem znaku towarowego), zapach tychze (wiec
jest to ten pozadany produkt, ktéry po prostu przypadl nabywcy do gustu), czy moze jest to
wplyw systematycznych bodzcow w postaci reklam (co oznacza, iz to utrwalony w §wiadomo-
Sci znak towarowy skiania do zakupu konkretnej linii zapachowe;j). Zwlaszcza w sferze dobr
luksusowych wybor towaru podyktowany moze by¢ checig nabycia produktu pochodzacego od
konkretnego projektanta badZ domu mody, a zatem towaru opatrzonego konkretnym znakiem
towarowym. Wowczas konsument nie zadowoli sie towarem zastepczym, gdyz na poziomie
jego $wiadomoSci dany znak towarowy zwigzany jest z dang jakoS$cia lub renoma.

12 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 — Supreme Court 1995, s. 163-164.

13- Zob. przypis 5.

14 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 US 205 — Supreme Court 2000, s. 211.

15 15 U.S.C. § 1052.
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rejestracji — dop. L.B] na podstawie principal register [czyli zasad 1 przesianek
rejestrowych zawartych w dziale I Lanham Act — dop. L.B.] z powodu cha-
rakteru znaku [it’s nature], chyba, ze (...)”. Dalej przepis ten zawiera katalog
zamkniety bezwzglednych przeszkod rejestracji znaku towarowego, obejmujacy:
(a) ,,0znaczenia sprzeczne z zasadami moralnymi, wprowadzajace w blad lub
obrazliwe”, (b) ,,0znaczenia zawierajace flage, godio lub inne emblematy Stanow
Zjednoczonych Ameryki, innego panstwa, miasta, obcego narodu”, (c) ,,imie
1 nazwisko [dane osobowe — dop. L.B.], wizerunek lub podpis osoby zyjacej
badz zmartego prezydenta Stanow Zjednoczonych za zycia jego zony (during the
life of his widow), chyba ze uzyskano pisemng zgode”, (d) ,,0znaczenie, ktore
przez swoje podobienstwo moze prowadzi¢ do ryzyka konfuzji”, (e) ,,(1) ozna-
czenia opisowe (merely descriptive), mylace w zakresie charakteru towaru lub
ustugi (deceptively misdescriptive) (2) oznaczenia wskazujace na pochodzenie
geograficzne danego towaru/ustugilé, (3) oznaczenia mylagce w zakresie pocho-
dzenia geograficznego towaru/ustugi (geographically deceptively misdecriptive),
(4) oznaczenia skiadajace sie jedynie z nazwiska, (5) oznaczenie, ktore jest funk-
cjonalne”1”. Co istotne, litera (f) stanowi jednak o wyjatku dotyczacym reje-
stracji znakow, ktore w drodze uzywania nabyly zdolno§¢ odrozniajaca: ,,jezeli
zgloszone oznaczenie nabylto zdolno$¢ odrézniajaca w drodze uzywania, zadne
przeszkody wymienione w niniejszym dziale nie powinny znalez¢ zastosowa-
nia”!8, Oznaczenie, ktore spelnia przestanki wymienione w literach (a) — (d) nie
zostanie zarejestrowane, nawet gdy nabedzie zdolnoS¢ odrozniajagca w toku jego
uzywania, a zatem gdy spelni przestanke wymieniong w literze (f). Mozliwo§¢
powolania sie na wtorna zdolnoS¢ odrozniajacg przyznana zostala zatem jedynie
dla oznaczen wymienionych w literze (e).

Przedstawiony katalog bezwzglednych przeszkod rejestrowych, choé
obszerny, nie uwzglednia koloru per se badz kombinacji kolorow, co prowadzi do
wniosku, 1z oznaczenie takie mogloby zosta¢ odrzucone tylko wtedy, gdy wypet-
nia przeslanki z § 2 Lanham Act!®. Nie istnieje zatem zaden przepis wylaczajacy
mozliwo$¢ rejestracji oznaczenia w kolorze (tak per se, jak kombinacji kolory-
stycznej), jezeli spelnia ono wymogi znaku towarowego wskazane w § 45 Lanham
Act20,

16§ 2 Lanham Act (15 U.S.C. § 1052); zob. takze Landau (1995, s. 23-24).

17" Oznaczenia zawierajace mylacy opis. Oznacza to, iz znak btednie informuje o cechach lub cha-
rakterze danego towaru/ustugi np. metalowe plastikowe czesci radiowe — zob. Casey (2002).

18 § 2 (f) Lanham Act (15 U.S.C. § 1052).

19 15 U.S.C. § 1052; tak: Ellerbrock (1987, s. 25).

20 15 U.S.C. § 1127.



118 Zeszyt 8 Programu Top 15

Przytoczy¢ jednak nalezy blyskotliwe spostrzezenia, jakie poczynit
C. Summerfield, wskazujac, iz pewna kombinacja kolorow mogtaby zostac¢ odrzu-
cona w drodze rejestracji z uwagi na nawigzanie do symboli narodowych. Autor
postuzyt sie hipotetycznym przykladem wykorzystujacym flage Polski, ktorej
bialo-czerwone poziome pasy moglyby uniemozliwi¢ rejestracje takiej kombina-
cji kolorystycznej na podstawie litery [b] ww. ustawowych przeszkod rejestracji.
Kolejny przykiad, odnoszacy sie do przeszkod zawartych w literze (e), nawiazy-
wal do wyroku Campbell Soup Co. v. Armour & Co.2!, w ktorym sad odmowit przy-
znania ochrony kombinacji kolorystycznej w postaci poziomych bialo-czerwonych
pasOw naniesionych na (spopularyzowang przez Andy’ego Warhola) puszke zupy
Campbell (Summerfield, 1992-1993, s. 985).

3. Stanowisko judykatury w przedmiocie zdolnosci rejestrowej
znaku towarowego w kolorze per se

W zakresie przyznawania prawa ochronnego na oznaczenia w kolorze judy-
katura nie byla jednak tak jednomys$lna22. Proces ksztaltowania sie orzecznic-
twa w tym zakresie siega roku 1906, w ktorym Sad Najwyzszy wydal wyrok
w sprawie A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderic & Bascom Rope Co., stwier-
dzajac, 1z ,watpliwosci wzbudza spelnienie wymogow znaku towarowego przez
samodzielny kolor (mere color)”?3. Wyrok ten, cho¢ wydany iz dicta, wykreowat
powielang przez sady mere color rule 1w ten sposob zapoczatkowal nieprzychylng
ere, w ktorej sady i USPTO?* odmawialy rejestracji oznaczeniom w Kkolorze
(O’Keefee, 2012-2013, s. 1050). Okazjonalnie sady przyznawaly jednak ochrone
na uzywany w obrocie kolor w oparciu o common law unfair competition (zasady

21 Zob. Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F. 2d 795 — Court of Appeals, 3rd Circuit 1949;

w wyroku tym w rzeczywistosci sagd odmowil przyznania ochrony na podstawie:

1) color deplethion theory — uzasadniajac, iz istnieje ograniczona liczba koloréw, a przyznawanie
przedsiebiorcom monopolu na konkretny kolor doprowadziloby do wyczerpania puli kolo-
rystycznej;

2) mere color rule — ustanowionej przez Sad Najwyzszy w 1906 r. w wyroku A. Leschen & Sons
Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 US 166 — Supreme Court 1906, s. 171 zasady
stanowigcej wyraz watpliwosci co do mozliwoSci petnienia funkcji znaku towarowego przez
mere color, czyli samodzielny kolor.

22 Historii znakow kolorowych po§wiecono litery B i C II czeSci uzasadnienia wyroku Christian

Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 696 F. 3d 206 — Court of Appeals, 2nd Circuit 2012,

s. 217-218.

23 A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 US 166 — Supreme Court

1906, s. 171.

24 The United States Patent and Trademark Office.
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nieuczciwej konkurencji na gruncie common law). W sprawie Yellow Cab Transit
Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co. Sad Apelacyjny dla Szostego Okregu
uznal, 1z 25-letnie uzywanie w obrocie oznaczenia w postaci zo6ttego koloru nano-
szonego na taksowki doprowadzilo do nabycia wtornej zdolnoSci odrozniajace;j
i na tej podstawie przyznal ochrone Louisville Taxi2>. Po uchwaleniu w 1946 r.
Lanham Act sady stopniowo zaczely odchodzi¢ od stanowiska, jakoby kolor per
se nie mogl zostac zarejestrowany jako znak towarowy. Wyrazem tego sa wyroki
Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co., w ktorym przyznano prawo ochrone
na zo0lta, oSmiokatna metke nanoszong na podeszwy 1 obcasy obuwia, czy tez
In ve Hehr Manufacturing, w przypadku ktorego sad objal ochrong kwadratowa
czerwong nalepke nanoszong na szyby pojazdow z naczepg (Landau, 1995, s. 7).
Do czasu wydania w 1985 r. wyroku w sprawie Owens-Corning Fiberglas Corp.2
poziom dorobku orzeczniczego byl do$¢ zachowawczy?’. W niniejszej sprawie Sad
Apelacyjny Federalnego Okregu zajal stanowisko, ze kolor per se moze zostac
zarejestrowany jako znak towarowy przy zalozeniu, ze ustawowe przestanki
w postaci nabycia wtornej zdolnos§ci odrozniajacej oraz braku cech funkcjonalnych
sg speinione. Wskazat takze na ewolucje orzecznictwa, ktore zgodnie z zasadami
wynikajacymi z Lanham Act wypracowato poglad, 1z oznaczenie, ktore odroznia
na rynku towary zglaszajacego, wypelnia ustawowe przestanki znaku towarowego
1jako takie moze zostac zarejestrowane. W zakresie przedmiotu sprawy — proble-
matyki zdolnoSci rejestrowej koloru rozowego wykorzystywanego w izolacji ze
szklanego wiokna — sad orzekl, iz oznaczeniu w postaci Koloru rozowego moze
zostaC przyznane prawo ochronne na znak towarowy. Wskazat jednoczesnie, ze
jest to mozliwe wskutek intensywnej reklamy i1 promocji danego oznaczenia, jak
rowniez wysokiej pozycji rynkowej przedsiebiorcy. Tym samym dane oznaczenie
chroni odbiorce, gdyz odroznia towary Owens-Corning od innych wystepujacych
w obrocie oraz wskazuje na zrodto ich pochodzenia.

Odpowiedzi na bezpoSrednio zadane pytanie ,,Czy Lanham Act przyznaje
mozliwo$¢ rejestracji oznaczenia skiadajacego sie tylko 1 wylgcznie z koloru?”
udzielit Sad Najwyzszy w wyroku Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.28.
Przedsiebiorstwo Qualitex Company od 1950 r. produkowato deski do prasowania
w charakterystycznym, jednolitym zielono-zlotym kolorze, ktorych nabywcami
byty pralnie chemiczne. W 1989 r. rynkowy konkurent Jacobson Products wpro-
wadzil na rynek deski do prasowania w tudzaco podobnym do towaru Qualitex,

25 Zob. Louisville Taxicab & Transfer Co. v. Yellow Cab T. Co., 53 F. Supp. 272 — Dist. Court, WD
Kentucky 1943.

26 In ve Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F. 2d 1116 — Court of Appeals, Federal Circuit 1985.

27 Szerzej na ten temat: Hubbard (1986).

28 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 — Supreme Court 1995.
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zielono-ziotym odcieniu. Qualitex wystgpit z powodztwem, zarzucajac nieuczciwag
konkurencje, jednocze$nie zglaszajagc do USPTO oznaczenie w postaci unikato-
wego zielono-zlotego koloru dla desek do prasowania. Po uzyskaniu prawa ochron-
nego w 1991 r. Qualitex podniost dodatkowo zarzut naruszenia prawa do znaku
towarowego??. Sad Federalnego Okregu orzekl, iz rejestracja znaku Qualitex jest
wazna z Uwagi na nabycie przezen wtornej zdolnosci odrozniajacej. Sad ten uznat
takze, i1z Jacobson narazil konsumentow na ryzyko konfuzji 1 zakazal uzywania
przez pozwanego tegoz koloru. Sad Federalny Dziewigtego Okregu zajal jednak
inne stanowisko, orzekajac o uniewaznieniu znaku towarowego w postaci zielono-
zlotego koloru. W swoim uzasadnieniu wskazal, 1z pomimo braku ustawowego
zakazu rejestracji koloru nalezy podtrzymac¢ wypracowang niegdy$S w orzecznic-
twie praktyke odmawiania kolorom per se ochrony znakow towarowych, jednocze-
$nie przywolujac jako wigzace teorie: color depletion®® (wyczerpania kolorow) oraz
shade confusion®! (konfuzje odcieni) (Labadie-Jackson, 2008, s. 5). Sad Najwyzszy
uchylit jednak wyrok Sadu Federalnego Dziewigtego Okregu uzasadniajac, 1z
z prawa znakow towarowych trudno wywieS¢ niemozno$¢ uzywania koloru jako
znaku towarowego. Sad Najwyzszy wskazal, ze kolor per se moze spelic usta-
wowe wymogi uzywania danego koloru jako znaku towarowego, moze rowniez
stanowic ,,symbol” odrozniajacy towary 1 wskazywac na zrodio ich pochodzenia,
nie pelniagc przy tym zadnej innej funkcji (np. nie wykazujac cech funkcjonalnosci
uzytecznej lub estetycznej). Kolor zielono-ztoty, peinigc funkcje takiego wiasnie
symbolu, nabyl wtérng zdolno$¢ odrdzniajaca, wskutek czego Sad Najwyzszy
podtrzymat wydane przez USPTO prawo ochronne.

29 Ibidem, s. 161.

30 Teoria color depletion opiera sie na zatozeniu, iz pula kolorow jest ograniczona, zatem przyzna-
wanie przedsiebiorcom monopolu na konkretny kolor doprowadziloby do wyczerpania badz
znacznego ograniczenia dostepnej gamy kolorystycznej, a tym samym doprowadzitoby do nie-
uczciwej konkurencji — tak J.L. Vana (1998-1999, s. 389).

31 Jak wskazuje J.L. Vana (1998-1999), podstawa teorii shade confusion jest ustawa o prawie
znakOw towarowych, stanowigca, iz uzywanie w obrocie podobnych oznaczen nanoszonych
na podobne towary/ustugi jest niedozwolone z uwagi na ryzyko konfuzji (wprowadzenia kon-
sumentéw w biad co do pochodzenia danego towaru). Jednakze tak sady, jak (na poziomie
zgloszenia) TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) nie s3 w tym zakresie na tyle kom-
petentne, aby méc dokonaé obiektywnej oceny ryzyka konfuzji pomiedzy dwoma odcieniami
jednego koloru (np. roézne odcienie bieli — ecru 1 koS¢ stoniowa, dop. L.B.).
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4. Rejestracja znaku towarowego w kolorze per se w USPT032

Wydanie orzeczenia w sprawie Qualitex zmienifo byt oznaczen w kolorze.
Kolor per se uzyskatl zdolnoS¢ rejestrowa, jezeli speiniat warunek nabycia wtor-
nej zdolnoSci odrozniajacej oraz braku cech funkcjonalnych (McCarthy, 2014, za:
Traina, 2013-2014, s. 1324). Do wytycznych ustanowionych przez Sad Najwyzszy
stosuje sie takze USPTO33. Urzad przyzna prawo ochronne na oznaczenie w kolo-
rze, gdy sposob jego uzywania w obrocie odpowiada uzywaniu znaku towarowego,
a konsumenci utozsamiajg dany Kolor z odpowiadajacym mu towarem, a zatem
gdy nabyl on wtorng zdolno§¢ odrozniajaca. W celu ustalenia zaistnienia owe;j
wtornej zdolnosci USPTO poddaje ocenie nastepujace czynniki: 1) powszechno$§¢
uzywania koloru na danym obszarze rynkowym (w sektorze przemystu); 2) liczbe
sprzedanych towaréw oznaczonych kolorem; 3) zdolno$¢ zwrdcenia uwagi kon-
sumentow na produkt w kolorze poprzez reklame; 4) konsekwentne uzywanie
koloru takze dla artykulow promocyjnych danego przedsiebiorstwa (np. nano-
szenie koloru na ,firmowe” diugopisy, notesy, reklamowki itd.); 5) utozsamia-
nie przez konsumentow danego koloru z charakterem towaru; 6) przejawianie
przez oznaczenie jakichkolwiek uzytecznych cech (Labadie-Jackson, 2008, s. 99).
Ponadto USPTO uzaleznia dokonanie rejestracji takiego oznaczenia w zaleznoSci
od formy jego uzywania; dlatego dany kolor moze zostac zarejestrowany jako znak
towarowy tylko w powigzaniu z konkretnym towarem, gdyz wrazenie komercyjne
wywolywane przez kolor jest zalezne od sposobu jego wykorzystania, a to z uwagi
na fakt, iz kolor staje sie charakterystyczny tylko bedac naniesionym na kon-
kretny przedmiot badZ powierzchnie, z ktorymi odbiorcy moga dany kolor utoz-
samic¢ (tak Moir, 2011, s. 431).

5. Znaki towarowe w kolorze uzywane w sektorze mody

Wykorzystywanie kolorow w przemys$le modowym nie stanowi novum,
stad projektanci daza do rozszerzania granic ich formalnej ochrony. Jest to inwe-
stycja w przyszlo§¢, ktora ma na celu uzyskanie rozpoznawalnoSci nie tylko
danego wzoru (projektu) w kolorze, ale 1 calej marki (projektanta, domu mody)
(Sreepada, 2009, s. 1134). Wiele marek oferujacych dobra luksusowe powig-
zanych jest z kolorem, m.in. czerwien Valentino, pomarancz Hermeés34, braz

32 The United States Patent and Trademark Office.

33 Zob. Trademark Manual of Examining Procedure April 2016, Chapter 1200 — Substantive
Examination of Applications; https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current (dostep:
25.08.2016).

34 USPTO przyznat ochrone Hermés na kolor pomarafnczowy — nr rejestracji — 4.000.067.
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Louis Vuitton, turkus Tiffany (Tiffany blue3>) czy czerwien podeszwy obuwia
Louboutin36.

Kolory petnia takze funkcje psychologiczng, wplywajac na podSwiadomos§¢é
odbiorcow, np. czerwien pobudza, podczas gdy odcieniom niebieskiego przypi-
suje sie spokdj i dostojnoéé. Zoté stymuluje rozwoj mentalny i intelektualny, zie-
len harmonie 1 doznania duchowe, a bragz ma emanowac spokojem 1 madro$cia.
Biel symbolizuje czysto$¢, niewinno$¢ 1 wieczng miodos¢, za$ czern jest atrak-
cyjna 1 wyrafinowana (Okonkwo, 2007, s. 83). Ponadto czern, niegdy$ utozsa-
miana z uroczystoSciami pogrzebowymi, przeobrazita sie w symbol klasyki, ele-
gancji 1 pozadania, co zawdziecza projektom autorstwa Gabrielle ,,Coco” Chanel
(,mala czarna”), Huberta de Givenchy3? czy Toma Forda. Dom mody Alexander
McQueen wykorzystuje w swoim butiku czerh w celu wywolania ,tlacej sie
aury seksapilu” nierozerwalnie powigzanej z jego marka. Odcienie zlota 1 brazu
wykorzystywane w butikach Louis Vuitton harmonijnie wspolgraja z tozsamoscig
luksusowej marki38, a monochromatyczne czerh i biel, uwielbiane przez Coco
Chanel, daja wyraz klasycznej elegancji, stad konsekwentnie wykorzystywane sg
zarowno w butikach tego domu mody, jak roéwniez podczas wizualnej komunikacji
marki z odbiorca (Okonwo, 2007, s. 82-83; Sreepada, 2009, s. 1134). Wyjatkowa,
Z uwagi na swoja historie, jest rowniez purpura. Odcien tyryjskiej purpury
(tyrian purple) ekstrahowano z malenkich mieczakow wylawianych z Morza
Srédziemnego, ktérych potrzeba bylo az 9000, aby pozyskaé¢ 1 gram barwnika
(Kotz 1 Treichel, 2006, s. 474). Ekskluzywno$c¢ 1 wysoki koszt uzyskania tej barwy
uczynifa purpure kolorem zarezerwowanym dla monarchii3?, a takze dostojnikow

35 Tiffany blue to kolokwialna nazwa jasnego odcienia koloru robin egg blue, ktorego nazwa
pochodzi od barwy jaj sktadanych przez drozda wedrownego. Kolor ten jest zarejestrowany
jako trade dress o okreSlonym odcieniu Pantone 1837, do ktorego uzywania uprawniony jest
Swiatowy lider branzy jubilerskiej — Tiffany & Co. USPTO przyznal ochrone na turkusowe
pudelka, turkusowe pudelka z biatg kokardka, torby na zakupy oraz oktadki katalogow (nr reje-
stracji kolejno: 2.359.351; 2.184.128; 2.416.795; 2.416.794).

36 USPTO udzielil prawa ochronnego na znak towarowy, ktory ,(...) sklada sie z czerwonej,
lakierowanej podeszwy obuwia” — nr rejestracji — 3361597.

37 Najpopularniejszym projektem Huberta de Givenchy jest czarna suknia zaprezentowana
przez Audrey Hepburn w filmie Sniadanie u Tiffany ego.

38 Louis Vuitton otworzyt swoje pierwsze atelier w 1854 r., oferujac podrozne plaskodenne kufry
Trianon oraz torby wykonane z bragzowej skory ze ztotymi okuciami. Aby zapobiec podrabianiu
towarow, w 1896 r. zaczeto na nie nanosié, paradoksalnie dzi§ podrabiany najczesSciej, wzor
Toile Monogram; zob. Pasols 1 Leonforte (2012).

39 Podobno Marek Antoniusz i Kleopatra mieli wyruszy¢ na bitwe pod Akcjum statkiem z zaglami
w kolorze tyryjskiej purpury, a cesarz Neron byl jedynym w cesarstwie rzymskim, ktéry mogt
przywdziewac purpurowe tkaniny — zob. Titlow (2007, s. 79).
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koScielnych??, stad dzi§ utozsamiany jest z dobrami luksusowymi (m.in. slody-
czami — zwlaszcza czekoladg)*L.

Jak wskazat sad I instancji w wyroku w sprawie Louboutin v. YSL, do czasu
sporu o czerwong podeszwe sady nie rozstrzygaly w przedmiocie ochrony koloru
per se w przemysSle modowym. Orzekaly jedynie w zakresie kolorow tworzacych
charakterystyczny wzor (krata Burberry) badZz kombinacje odcieni wyrdzniaja-
cych dany towar 1 marke na rynku (monogram Louis Vuitton, na ktorego wzor
skiadajg sie 33 jasne barwy)*2. Innym przykladem zarejestrowanego znaku towa-
rowego w kolorze uzywanego dla towarow w przemysle modowym jest trojkolo-
rowy ornament w ksztalcie pasa, do ktorego uprawniony jest dom mody Gucci,
a ktorego dotyczyl gloSny proces o naruszenie prawa do znaku towarowego Gucci
przez firme Guess?

5.1. Burberry Ltd. V. Euro Moda, Inc.

Spor Burberry Ltd. v. Euro Moda, Inc. dotyczyt luksusowej, brytyjskiej marki
Burberry, ktorej historia siega 1856 roku. Tenze dom mody wytoczyt powodztwo
przeciwko kilku uczestnikom obrotu, wsrod nich przedsiebiorstwu Euro Moda.
Jednym sposrod licznych zarzutow bylo naruszenie prawa do znaku towarowego
w postaci charakterystycznej kraty Burberry (Keeffe, 2012-2013, s. 1055), kto6-
rego opis brzmi: ,Wskazane kolory stanowig ceche oznaczenia, a kolory i odcie-
nie to jasny fan (piaskowy odcien brazu, ttumaczony takze jako ,,opalenizna”),
clemny tan, jasny braz, ciemny braz, czern, biel, cztery odcienie czerwieni od
bardzo ciemnej, poprzez ciemng, poSredni odcien nasycenia kolorem (medium
red) az do jasnej, ciemnoszary, szary (medium grey) i jasny odcien szaro§ci”+3
Sad Potudniowego Okregu Nowy Jork wskazal, 1z przeciwnik procesowy nie udo-
wodnit podniesionego zarzutu wadliwoS$ci prawa na znak towarowy Burberry. Co
wiecej Burberry uzywat danego znaku towarowego nieprzerwanie przez ostatnie
5 lat (wyrok wydano w 2009 r.) czynigc swoje prawo do postugiwania sie danym

40 Pierwsza wzmianka pojawia sie w Biblii w kontek§cie barwienia purpura zaslon i kotar zawie-
szanych w przybytku zawierajacym Arke Przymierza. ChrzeScijanie barwe te utozsamiajg
takze z meka 1 zmartwychwstaniem Jezusa — por. Wilson i1 Taylor (2010, s. 188-190).

41 Przykladem czego jest przedsiebiorstwo Kraft Foods (ktorego towarem jest m.in. czekolada
Milka) uprawnione do znaku towarowego w kolorze fioletowym — EUTM M00009442; na
temat konotacji koloru purpurowego zob. Becker (2016, s. 91).

42 Tak w wyroku Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 778 F. Supp. 2d 445 — Dist.
Court, SD New York 2011, s. 451.

43 Opis znaku towarowego w bazie USPTO — nr rejestracji 1,241,222.
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oznaczeniem niepodwazalnym?4, na co wskazuje § 15 Lanham Act (15 U.S.C.
§ 1065)%. W orzeczeniu sad uznal, iz oznaczenie w postaci kolorowej kraty jest
znakiem waznym (spelniajacym przeslanki rejestrowe, a zatem prawidiowo zare-
jestrowanym), w zwigzku z czym zastuguje na ochrone?.

5.2. Louis Vuitton v. Dooney Burke

Sposrod licznych znakow towarowych, do ktorych uprawnionych jest Louis
Vuitton Melletier (,,LV”), trzy z nich obejmujg ochrong poszczegolne elementy
Toile Monogram — pierwszego, stworzonego w 1986 r. wzoru przedstawiajagcego
splecione ze sobg inicjaty LV w towarzystwie trzech motywow: znaku w ksztalcie
czteroramiennej gwiazdy wpisanej w wygiety romb, jego negatywu oraz cztero-
listnego kwiatu wpisanego w okrag?’. Wzor ten nanoszony jest w kolorze zlotym
na ciemnokasztanowy odcieh skory kufrow bagazowych, toreb i akcesoriow?s,
W 1997 r. dyrektor artystyczny domu mody Louis Vuitton — Marc Jacobs — zwrocit
sie do Takashiego Murakami w celu odSwiezenia tradycyjnej wersji monogramu.
Dom mody LV w marcu 2003 r. wprowadzit do obrotu cztery wzory zapropono-
wane przez japonskiego artyste: 1) Monogram Cherry Blossom, czyli kwiaty wisni
naniesione na tradycyjny wzor Toile Monogram; 2) Eye Love Monogram skladajacy
sie z kolorowego wzoru 7oile Monogram na jasnym tle wraz z wkomponowanym
symbolem Murakamiego przedstawiajacym jelly fish eye — oko konika morskiego
(ktory pojawil sie w zastepstwie czterolistnego kwiatu wpisanego w oKkrag);
3) Monogram Multicolor sktadajacy sie z 33 jasnych kolorow na jasnym tle (w lipcu
2003 r. wprowadzono réwniez wersje z ttem w kolorze czerni); 4) kolekcje postaci
stworzonych przez Murakamiego naniesionych na tradycyjny zloto-brazowy
wzor Toile Monogram. Przedmiotem sporu byty jednak wzory w kolorze z punk-
tow 2) i 3)4. Pod koniec lipca 2003 r. Dooney & Burke (,,D&B”) wprowadzili do
sprzedazy kolekcje toreb , It-Bag” zawierajaca monogram splecionych, jasnoko-
lorowych inicjatéw ,,DB” na bialym tle, za§ w pazdzierniku 2003 r. wprowadzono
takze wersje z tlem w kolorze czerni. Ponadto torebki D&B, tak jak modele LV,

4 Burberry Ltd. v. Euro Moda, Inc., No. 08 Civ. 05781, 2009 WL 1675080, at *5 (S.D.N.Y. June
10, 2009) cyt. za: Eguhi (2011-2012, s. 137).

45§ 15 Lanham Act (15 U.S.C. § 1065) stanowi, iz znak niezakwestionowany przez ponad 5 lat
od daty jego rejestracji korzysta z domniemania waznoSci — zob. Bernstein (2014, s. 82-83).

46 Burberry Ltd. v. Euro Moda, Inc., No. 08 Civ. 05781, 2009 WL 1675080, at *5 (S.D.N.Y. June
10, 2009) cyt. za: O’Keeffe (2012-2013, s. 1055).

47 Szerzej na ten temat zob. Kaufman (20052006, s. 545-550).

48 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 340 F. Supp. 2d 415 — Dist. Court, SD New
York 2004, s. 424.

49 Tbidem, s. 425.
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wyposazone byly w paski 1 ,,uszy” z jasnej skory oraz metalowe akcesoria (jak
klamerki) w kolorze polyskujacego zlota®0. LV wystapit z powddztwem przeciwko
D&B, zarzucajac naruszenie prawa do znaku towarowego oraz jego rozwodnienie.
W I instancji Sad Okregu Nowy Jork odmowit LV tymczasowego zabezpieczenia
z uwagi na brak ryzyka konfuzji, przyznajac jednak, iz sporny znak towarowy
uzyskal wtorng zdolnoS¢ odrozniajaca (O’Keeffe, 2012-2013, s. 1055). Sad odwo-
tawczy zgodzil sie z sagdem nizszej instancji, w zakresie nabycia przez oznaczenie
LV wtornej zdolnoSci odrozniajace] (secondary meaning). Ponadto wskazal jednak,
1z Toile Monogram cechuje takze pierwotna zdolno$¢ odrozniajaca, gdyz od prze-
szlo wieku stanowi unikatowy wyroznik LV, dzieki ktoremu odbiorcy utozsamiajg
go z francuskim domem mody, w zwigzku z czym ochrona tegoz monogramu jest
w pelni uzasadniona®!.

5.3. Gucci America, Inc. v. Guess?, Inc.

Utworzony w 1921 .52 wloski dom mody Gucci wystapit z powodztwem prze-
ciwko zalozonej w 1981 r.°3 amerykanskiej marce Guess?. Gucci zarzucil narusze-
nie czterech znakow towarowych i jednego trade dress. Jednym ze znakow byt
uzywany w obrocie od 1960 r. Green-Red-Green-Stripe (,,GRG Stripe”) — trojko-
lorowy (zielono-czerwono-zielony) ornament w ksztalcie pasa®*, ktory jest zare-
jestrowanym znakiem towarowym (od 1979 r. m.in. dla torebek oraz od 1988 r. dla
obuwia). W trakcie postepowania dowodowego Gucci wykazal, iz znak ten utoz-
samiany jest z wloskim domem mody, jak rowniez stanowi zasadniczy element
wizerunkowy marki. Ponadto akcesoria opatrzone pasiastym znakiem stanowig
20% wszystkich akcesoriow 1 tylko w latach 2005-2009 dochéd z ich sprzedazy
wyniost 250 mln USD®®, Sad, wzigwszy pod uwage miedzynarodowa sprzedaz
1 popularnosc, jak rowniez fakt, iz oznaczenie to jest zarejestrowanym znakiem
towarowym od ponad 50 lat uznal GRG Stripe za znak slawny°6. Przywolal takze
orzecznictwo innych sadow, ktore zajmowaly stanowisko, 1z znak GRG Stripe jest
,Silnym, stawnym oznaczeniem podlegajacym najSciSlejszej ochronie jaka prawo

50 Thidem, s. 427.

5L Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 454 F. 3d 108 — Court of Appeals, 2nd Circuit
2006, s. 116.

52 Gucci America, Inc. v. Guess?, Inc., 868 F. Supp. 2d 207 — Dist. Court, SD New York 2012,
s. 217.

53 Ibidem, s. 216.

5 Thidem, s. 214-215.

5 Ibidem, s. 218.

56 Ibidem.
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moze zagwarantowac”’, w zwigzku z czym znak ten jest wazny 1 uprawniony do
ochrony®’.

6. Charakterystyka dwuinstancyjnego sporu o naruszenie praw
do znaku towarowego w kolorze per se w postaci czerwonej,
lakierowanej podeszwy damskiego obuwia high fashion®®
— Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent

Christian Louboutin (dalej takze Louboutin) otworzyl pierwszy butik
w Paryzu w 1991 roku. Dzi§ sprzedaje ponad milion par butdéw rocznie®,
z czego 240 000 w samych Stanach Zjednoczonych®’; ich cena wynosi od 500 do
6000 dolarow (Jimenez, 2014, s. 14). Imperium Louboutina sktada sie ze 112 buti-
kow w 32 krajach®l. W 1992 r.62 Louboutin, nieusatysfakcjonowany koncowym
efektem prototypu butow inspirowanych Kwiatami Andy’ego Warhola, wyrwat
swojej asystentce czerwony lakier do paznokci 1 zamalowal czarng podeszwe.
Tak powstata charakterystyczna lakierowana czerwona podeszwa o okreSlonym
odcieniu Pantone No. 18-1661 TP — tzw. chinskiej czerwieni®3, stajac sie szybko
przedmiotem pozadania kobiet na calym Swiecie.

Decyzja Louboutina o zastosowaniu koloru na podeszwe butow podyktowana
byla checig tchnienia w sygnowane jego nazwiskiem obuwie energii, za pomoca
»pociagajacej, zalotnej, zapadajacej w pamiec i przepelnionej pasja” czerwieni4.
Majac na uwadze, iz ponad potowa konsumentow dokonuje oceny towaru na

57 Tbidem, s. 246; zob. takze Gucci America, Inc. v. Action Activewear, Inc., 759 F. Supp. 1060 —
Dist. Court, SD New York 1991, s. 1064.

%8 Inaczej haute couture — fr. wysokie krawiectwo — termin wywodzacy sie z XIX wieku, oznacza-
jacy najwyzsza jako§¢ krawiectwa i modowych projektow — Cumming, Cunnigton i Cunnington
(2010, s. 102).

59 http://www.cbsnews.com/news/christian-louboutin-the-inspiration-behind-the-red-sole/
(dostep: 25.08.2016).

60 Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 778 F. Supp. 2d 445 — Dist. Court, SD New
York 2011, s. 448.

61 http://eu.christianlouboutin.com/mc_en/storelocator (dostep: 25.08.2016).

62 Zob. rubryke Pierwsze wuzycie znaku fowarowego http:/tsdr.uspto.gov/#caseNumbe-
r=77141789&caseType=SERIAL NO&searchType=statusSearch (dostep: 25.08.2016).

63 Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 778 F. Supp. 2d 445 — Dist. Court, SD
New York 2011, s. 23.

64 Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 778 F. Supp. 2d 445 — Dist. Court, SD New
York 2011, s. 447.
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podstawie jego koloru w ciggu 90 pierwszych sekund®, a dla ponad 90% kolor
stanowi najistotniejszy wizualny czynnik podczas zakupu towarow%6, to wiasnie
podeszwa w odcieniu czerwieni jest najwiekszym kapitalem marki Louboutin®?.
Kolor wplywa takze na rozpoznawalnoS¢ marki, zwiekszajac ja az do 80%, co
pokazuje, ze dazenie przedsiebiorcow do ochrony danej barwy jako znaku towa-
rowego jest uzasadnione.

W 2008 roku Amerykanski Urzad ds. Patentow 1 Znakow Towarowych
(United States Patent and Trademark Office — USPTO) udzielil prawa ochron-
nego na znak towarowy, ktory ,,(...) sklada sie z czerwonej, lakierowanej pode-
szwy obuwia”68, za$ kolor czerwony uznany zostal za ceche znaku®’. Dodatkowo,
Swiadectwo ochronne zawiera rysunek przedstawiajacy umiejscowienie znaku
towarowego — ,,(...) [1]inia kropkowana zostala wyznaczona jedynie w celu przed-
stawienia umiejscowienia znaku i nie stanowi jego czeSci”70.

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie znaku towarowego nr 3361597

Zrodlo: http:/tsdr.uspto.gov/#caseNumber="77141789&caseType = SERIAL NO&searchType=statusSearch
(dostep: 25.08.2016).

65 Sposrod ocen osoby, Srodowiska lub towaru 62% a 90% ocen dokonanych zostalo na podstawie
koloru, zob. J. Morton, Colour and Marketing, gdzie autorka powoluje sie na dane pochodzace
z CCI COLOR - Institute for Color Research. http://www.colorcom.com/research/why-color-
matters (dostep: 25.08.2016).

66 Ibidem, autorka przedstawia wyniki badah pochodzace z Secretariat of the Seoul International
Color Expo 2004.

67 Schwartz (2012-2013, s. 289-290), gdzie autorka pisze, iz nazwa przedsiebiorstwa badz ,,logo”
stanowi prawdopodobnie najwiekszy kapital marki.

68 Zob. rubryke Opis slowny znaku, nr rejestracji 3361597 http:/tsdr.uspto.gov/#caseNumbe-
r=77141789&caseType=SERIAL NO&searchType=statusSearch (dostep: 25.08.2016).

69 Zob. rubryke Stwierdzenie koloru, nr rejestracji 3361597 http:/tsdr.uspto.gov/#caseNumbe-
r=77141789&caseType=SERIAL NO&searchType=statusSearch (dostep: 25.08.2016).

70 Zob. rubryke Opis slowny znaku, nr rejestracji 3361597 http://tsdr.uspto.gov/#caseNumbe-
r=77141789&caseType=SERIAL NO&searchType=statusSearch (dostep: 25.08.2016).
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Konkurencyjny dom mody Yves Saint Laurent (dalej: YSL) zaprezentowat
w kolekcji Cruise 2011 modele butow Tribute, Tribtoo, Palais 1 Woodstock, ktorych
podeszwa oraz wierzchnia cze$S¢ buta mialy jednolity kolor. Monochromatyczne
obuwie jest dostepne okazjonalnie od 1970 roku, jednakze Louboutin, bedac juz
uprawnionym do znaku towarowego w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy
zazadal od YSL wycofania z obrotu obuwia naruszajacego jego prawa. Rynkowi
konkurenci podjeli negocjacje majace na celu polubowne rozwigzanie sporu, jed-
nakze zakonczyly sie one niepowodzeniem. Z tego wzgledu w 2011 r. Louboutin
wystapil z powddztwem na podstawie prawa federalnego’! — Lanham Act, zarzu-
cajac pozwanemu: 1) naruszenie 1 podrabianie znaku towarowego; 2) wprowadza-
jace w biad oznaczenie pochodzenia towaru 1 nieuczciwg konkurencje; 3) rozwod-
nienie znaku towarowego’2, jak rowniez na podstawie prawa stanowego’s — stanu
Nowy Jork — zarzucajac: 1) naruszenie znaku towarowego; 2) rozwodnienie znaku
towarowego; 3) nieuczciwa konkurencje; 4) wprowadzajace w bigd bezprawne
dziatania 1 praktyki.

Ponadto Louboutin wystapit o tymczasowe zabezpieczenie roszczenia przez
nalozenie na czas trwania procesu obowigzku powstrzymania sie przez YSL przed
dalsza sprzedaza monochromatycznych damskich butéw w odcieniu czerwieni
(preliminary injunction™).

W odpowiedzi na pozew YSL wnidst o uniewaznienie prawa ochronnego
na znak towarowy w postaci czerwonej, lakierowanej podeszwy z uwagi na:

1 Prawo federalne (federal law) to prawo ,,obowigzujace na terenie catego kraju” (Stanow
Zjednoczonych); Tokarczyk (2011, s. 30).

2 Pojecie rozwodnienia znaku towarowego (trademark dilution), zawarte w Lanham Act, obej-
muje tzw. dilution by blurring, ktore zachodzi, kiedy zdolnoS¢ odrozniajaca stawnego znaku
jest ostabiona w wyniku skojarzenia z podobnym znakiem towarowym badZ nazwa handlowa
(15 U.S.C. § 1125[c][2][B]) oraz tzw. dilution by tarnishment, kiedy naruszona zostaje renoma
(reputation) stawnego znaku w wyniku skojarzenia jej z podobnym znakiem towarowym badz
nazwa handlowa (15 U.S.C. § 1125[c][2][C]).

3 Prawo stanowe (state law) to prawo ,,obowiazujace jedynie w okre§lonym stanie” (Tokarczyk,
2011, s. 30).

" Injunction to sadowy nakaz czynienia badZ zaniechania konkretnego dziatania. Istniejg trzy
typy inmjunctions wydawane przez sady federalne: tymczasowy zakaz zblizania sie (TRO),
wstepne/tymczasowe zabezpieczenie — nakaz/zakaz wydawany przed rozpoczeciem procesu
(preliminary injunction) oraz staly nakaz/zakaz (permanent injunction); R.H. Eden, A Treatise
on the Law of Injunctions, Albany/Nowy Jork 1822, cyt. za U.S. Magistrate Judge, Denlow
(2003, s. 498-499); celem preliminary injunction jest zapobiezenie grozbie nieodwracalnej
szkody (irreperable mischief) do czasu rzetelnie przeprowadzonego procesu (Hilliard, 1865,
s. 7).
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1) ozdobny charakter znaku, ktoremu brak zdolnoSci odrozniajacej; 2) funkcjo-
nalny charakter znaku; 3) uzyskanie prawa ochronnego na znak poprzez wprowa-
dzenie USPTO w biad.

Jednoczesnie wystapit takze o odszkodowanie za ograniczanie swobody dzia-
talnoSci gospodarczej oraz czyn nieuczciwej konkurencji.

Sad I instancyi (United States Disctrict Court Southern District of New York),
nie przeprowadziwszy postepowania dowodowego (evidentiary hearing)™, wyro-
kiem z dnia 10 sierpnia 2011 r. odrzucit wniosek Louboutin o nalozenie na YSL
zakazu sprzedazy monochromatycznych butéw w odcieniu czerwieni, jak rowniez
orzekl, ze Louboutin nie wykazal zasadnosSci swoich twierdzen. W uzasadnieniu
sad, powolujac sie na precedensowy wyrok Qualitex’®, zajal stanowisko, iz kolor
per se moze zostac zarejestrowany jako znak towarowy tylko wtedy, gdy wyroznia
towary danego przedsiebiorcy 1 wskazuje na zrodio ich pochodzenia, to umozliwia
odbiorcy utozsamienie towaréw z konkretnym przedsiebiorca badz gdy uzyskat
on wtorng zdolno$¢ odrbozniajaca. Sad wskazat takze, 1z znak towarowy nie moze
peini¢ zadnych innych funkcji, zwtaszcza nie moze cechowac go ,,funkcjonalno$c”
(uzyteczno$¢; Jasinska, 2010, s. 91), ktora zachodzi, gdy znak skorelowany jest
ze sposobem uzywania towarow, ich przeznaczeniem badz wplywa na cene lub
jakosc.

Choc¢ w orzecznictwie istniejg przypadki przyznania ochrony samodzielnemu
kolorowi dla dobr przemysiowych (m.in. kolorowi rozowemu dla izolacji z wiokna
szklanego (Owens-Corning Fiberglas)?” czy tez kolorowi zielono-ziotemu dla
desek do prasowania wykorzystywanych w pralniach chemicznych (Qualitex)”®)
orzekajacy w sprawie sad I instancji zajat stanowisko, ze wynika to jedynie ze
wzglednie jednakowej zewnetrznej postaci towarow danego rodzaju. Musza one
odpowiada¢ wymogom danego rynku przemyslowego, dlatego niezaleznie od pro-
ducenta pozostajg one w zasadzie takie same, za$ nanoszenie na nie konkretnego
koloru, jak rowniez jego rejestracja, stuzy¢ ma umozliwieniu odréznienia produk-
tow jednego przedsiebiorcy od towarow innego. Zdaniem sadu I instancji teoria
ta nie znajduje jednak zastosowania wzgledem towaréw z sektora mody, ktore
z zalozenia wyrdznia kreatywnoS§¢, wartoS¢ estetyczna 1 sezonowa rotacja. Ich
charakter automatycznie spelnia takze funkcje estetyczne, przez co przestanki
rejestrowe znaku towarowego nie zostaja spelnione, zas$ jezeli na oznaczenia takie

7> Zasada 65 a(2) w zbiorze Federalnych Zasad Postgpowania Cywilnego (dalej: Federal Rules of
Civil Procedure) stanowi, iz przyjecie lub odrzucenie wniosku o preliminary injunction musi
zosta¢ poprzedzone postepowaniem dowodowym.

76 Zob. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 — Supreme Court 1995.

T In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F. 2d 1116 — Court of Appeals, Federal Circuit 1985.

8 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 — Supreme Court 1995.
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udzielono juz prawo ochronne — powinno ono zosta¢ uniewaznione. W watpliwos¢
podano takze mozliwo$§¢ wykazania przez Louboutin dowodoéw przemawiajacych
za zasadnoScig objecia ochrong czerwonej podeszwy.

Powyzsze orzeczenie nie obejmowalo jednak zakresem jedynie oceny zasad-
nosSci wniosku o natozenie preliminary injunction. Zaprezentowane przez sad sta-
nowisko, stwierdzajace brak zdolnoSci rejestrowej znaku towarowego Louboutin,
realnie zagrozilo przyznanemu nan prawu ochronnemu. W konsekwencji prawo
to moglo zostaC uniewaznione, zatem zrozumialg reakcjg bylo wniesienie przez
pelnomocnikéw Louboutin Srodka odwolawczego, w ktorym zarzucono:

1) bledne rozumienie doktryny estetycznej funkcjonalno$ci, co doprowadzito
do uznania, ze znak towarowy w postaci czerwone]j, lakierowane] pode-
szwy nie spelnial przestanek rejestracyjnych, a co za tym 1dzie nie powi-
nien zostac objety ochrona,

2) niewlaSciwe zastosowanie doktryny estetycznej funkcjonalnoSci, co skut-
kowalo odmowa przyznania ochrony na kolor per se jako znak towarowy,
nanoszony na towary z sektora mody,

3) wadliwe zalozenie, 1z czerwony kolor dla podeszwy nie spetnial ustawo-
wych przestanek rejestracyjnych,

4) nieprawidlowo$¢ w przeprowadzonym wnioskowaniu w zakresie narusze-
nia oraz rozwodnienia znaku towarowego,

5) pominiecie (rzekomo bezspornych) dowodow istnienia ryzyka konfuzji
1 nieodwracalnej szkody zwigzanej z koegzystencja dwoch oznaczen na
jednym rynku,

6) zalozenie, iz zasada funkcjonalno$ci koloru per se narusza jednag
z Federalnych Zasad Postepowania Cywilnego™.

Stanowisko sadu I instancji zagrazalo nie tylko prawu ochronnemu przyzna-
nemu na oznaczenie w postaci czerwonej podeszwy, lecz takze, poSrednio, innym
podmiotom z sektora mody, np. uprawnionemu do koloru pomaranczowego domowi
mody Hermés®® czy uprawnionemu do koloru turkusowego (Tiffany blue®') liderowi
branzy jubilerskiej Tiffany & Co. Podtrzymanie tegoz orzeczenia przez sad odwo-
tawczy doprowadziloby bowiem do wykreowania niebezpiecznego precedensu,
ktory miatby wplyw na calg branze modowa; stad tez orzeczenia w niniejszej spra-
wie wypatrywali zaréwno przedstawiciele Srodowiska prawniczego, jak 1 branzy

7 Regula 52(a)2 Federal Rules of Civil Procedure wymaga, aby przyznanie badZz odmowa nalo-
zenia tymczasowego zakazu/nakazu (injunction) poprzedzone bylo ustaleniem stanu faktycz-
nego oraz wykladnig prawa przemawiajacg za decyzja sadu.

80 Zob. przypis 35.

81 Zob. przypis 36.
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mody. Jest to zasadniczy powod, dla ktorego sadowi odwolawczemu przedtozono
liczne opinie amici curiae®? (INTA — International Trademark Association®? — oraz
Tiffany & Co. opowiedzieli sie za Louboutin, za$ pozwanego YSL wspartlo jedenastu
profesoro6w prawa reprezentujacych rozne uczelnie na terenie USA).

5 sierpnia 2012 roku Sad Apelacyjny Drugiego Okregu (United States Court
of Appeals, Second Circuit) wydal wyczekiwany wyrok®t, w ktorym wskazal, iz
odmowa zastosowania tymczasowego zabezpieczenia (preliminary injunction)
oparta zostala na biednym zalozeniu, iz kolor per se w sektorze mody nie moze
spelnia¢ funkcji znaku towarowego, ktore niespojne jest ze stanowiskiem Sadu
Najwyzszego zaprezentowanym w wyroku w sprawie Qualitex Co. v. Jacobson
Products, w ktorym wskazano, ze ,nie istnieja zadne przepisy szczegbdlowe,
ktore wylgczaltyby mozliwos¢ zarejestrowania pojedynczego koloru jako znaku
towarowego”’%. Nadto, zdaniem sadu nie istnieje rowniez zadna regula per se (per
se rule), ktora uniemozliwialaby oznaczeniom o jednolitym kolorze uzyskanie

82 Amicus curiae (tac.) — instytucja ,,przyjaciela sadu” wywodzaca sie z prawa rzymskiego. Jest to
niezalezny 1 niebedacy strona postepowania podmiot wystepujacy w interesie publicznym badz
ze wzgledu na prywatny interes powiazany z dang sprawa. Podmiot ten pozornie wystepuje na
rzecz konkretnej strony postepowania, jednakze zamiarem przedstawienia opinii/dokumentu
(brief) jest prezentacja konkretnego stanowiska, a co za tym idzie che¢ wplywu na decyzje
sadu. W postepowaniu przed sadem apelacyjnym brief moze zostaé zlozone pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody stron postepowania lub sadu. Wyjatkiem jest brief skiadane przez
rzad lub przedstawiciela agencji rzadowe;j. Instytucja ta nie posiada polskiego odpowiednika;
pokusi¢ mozna sie jedynie o wskazanie na podobienstwo z instytucja interwencji uboczne]
uregulowanej w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2014, poz. 101 z p6zn. zm.), jednakze tzw. interwenient uboczny wystepuje
jedynie w wypadku wykazania interesu, aby sprawa zostala rozstrzygnieta na korzys¢ jedne;j
ze stron; podmiot ten nie moze dziataé w sprzeczno$ci z czynno$ciami strony do ktorej przy-
stapil. Podmiot skiadajacy brief nie dziala na prawach strony — jego udzial w procesie ograni-
cza sie do zaprezentowania konkretnego stanowiska; zob. Zasady Sqdu Najwyzszego Stanow
Zjednoczonych (Rules of the Supreme Court of the United States) — zasada 37 (rule 37), przyjete
19 kwietnia 2013 r., obowiazujace od 1 lipca 2013 r.; https:/www.law.cornell.edu/wex/ami-
cus_curiae (dostep 5.08.2016); http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/amicus+curiae
(dostep: 25.08.2016); por. takze Covey (1959-1960).

83 Miedzynarodowa organizacja zrzeszajaca zarowno uprawnionych do znakow towarowych, jak
1 profesjonalnych petnomocnikow zajmujacych sie ochrong znakow towarowych oraz powig-
zanej w tym zakresie wiasnosci intelektualnej. Zatozeniem INTA jest ochrona konsumentow
1 promocja uczciwego handlu.

84 Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 696 F. 3d 206 — Court of Appeals, 2nd
Circuit 2012.

85 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 — Supreme Court 1995, s. 174.
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ochrony prawa znakow towarowych uzywanych w konkretnym sektorze przemy-
shu, w tym sektorze mody.

Sad Apelacyjny, dazac do ustalenia zdolnoSci rejestrowej oraz prawidtowosci
przyznanego w 2008 r. prawa ochronnego, wskazal, 1z brak odmowy rejestracji ze
strony urzedu (USPTO) lub zadania przedstawienia przez zglaszajagcego dowodu
nabycia przez znak wtornej zdolnosSci odrozniajacej stanowi podstawe domniema-
nia, 1z zgloszone oznaczenie posiada pierwotng zdolnoS¢ odrozniajacg (inherent
distinctiveness), jednoczesnie stanowigc dowod prima facie spelnienia przez nie
przestanek rejestrowych. W odniesieniu zas do znaku towarowego w kolorze per
se uzywanym w ,,specyficznym kontekScie”, w sektorze mody sad ten zajal stano-
wisko, 1z nie wystepuja przeszkody w nabyciu przezen wtornej zdolnoSci odroz-
niajacej secondary meaning®6. Jednakze zgromadzony w danej sprawie material
dowodowy wykazal, iz znak towarowy Louboutin w postaci czerwone], lakiero-
wane] podeszwy jest SciSle powigzany z kontrastem, stad znak ten pozbawiony
jest wtornej zdolnoSci odrozniajacej, gdy wierzchnia czeS¢ obuwia jest w tym
samym kolorze®”. Decyzja sadu odwolawczego oparta zostala na dowodach tak
bezposrednich jak 1 poSrednich. Louboutin przedstawit wiasne badanie ankietowe
przeprowadzone wsrod konsumentow, ktore dowiodio nabycie wtornej zdolnoSci
odrozniajace] przez czerwona, lakierowana podeszwe, jednakze obnazylo takze, iz
marka Louboutin utozsamiana jest z czerwong podeszwa bardziej anizeli Z samo-
dzielnym kolorem czerwonym. Dodatkowo na setki przedstawionych przez
Louboutina zdje¢ butow jego projektu, jedynie cztery jawily sie w monochro-
matycznej czerwieni. Ponadto sam Francois-Henri Pinault — dyrektor generalny
domu mody YSL — uznal zar6wno notoryjnos¢ znaku towarowego Louboutin, jak
1 jego rynkowa dystynktywnoS¢, ale tylko w sytuacji kontrastu wierzchniej cze-
Sci obuwia z kolorem jego podeszwy. Tym samym sad uznat nabycie secondary
meaning jedynie w sytuacji, gdy wierzchnia cze$¢ obuwia jest odmiennego koloru
niz podeszwa; z tego tez wzgledu jedynie w takim zakresie jest on chroniony pra-
wem znakow towarowych. W konsekwencji sad zobowigzat Dyrektora USPTO do
zawezenia opisu znaku®8,

Modyfikujac zakres ochrony znaku towarowego w postaci czerwonej, lakie-
rowane] podeszwy, sad postanowil ,nie odnosi¢ sie, czego czyniC nawet nie
powinien (...)” do zarzutu ryzyka konfuzji, uznajac, iz koegzystencja towarow
Louboutin i YSL na jednym rynku jest niezagrozona®.

86 Tbidem, s. 226.

87 Ibidem, s. 227.

88 Zob. ibidem, s. 227-228.

89 Zob. Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 696 F. 3d 206 — Court of Appeals, 2nd
Circuit 2012, s. 228.
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7. Podsumowanie

Sad Najwyzszy w orzeczeniu Qualitex wskazal, iz odkad Lanham Act definiuje
znak towarowy jako ,,(...) kazde stowo, nazwe, symbol lub Srodek wyrazu (device)
badz kombinacje wymienionych (...)”, to zdolno$¢ rejestrowg ma, co do zasady,
kazde oznaczenie umozliwiajagce przekazanie danej treSci”® Nieuzasadniona
bytaby zatem odmowa rejestracji znaku w kolorze per se w postaci czerwone],
lakierowane] podeszwy obuwia Louboutin, zwlaszcza ze USPTO przyznawat
prawo ochronne na niekonwencjonalne oznaczenia, m.in. konkretny ksztatt ozna-
czenia (butelka Coca-Coli?t), dzwiek (three chimes stacji telewizyjnej NBC?2, ryk
lwa MGM Entertainment?3), a nawet zapach (won gumy balonowej dla obuwia®*
lub kokosa dla sieci sklepow?).

Rejestracja wymienionych oznaczen jednoznaczna jest z uznaniem ich cha-
rakteru odrozniajagcego oraz moznoSci wskazywania na zrédio pochodzenia
towarow lub ustug. Analogicznie do stanowiska Sadu Najwyzszego wyrazonego
w Qualitex oznaczenia te pelnig funkcje znaku towarowego jako ,,symbol” badz
,,Srodek wyrazu”. Zdaniem Sadu Apelacyjnego Drugiego Okregu takim ,,symbo-
lem” jest takze czerwona podeszwa Louboutin, w zwigzku z czym znak ten zastu-
guje na ochrone,

Postepowanie w sprawie Louboutin v. YSL jako pierwsze aczylo wazka kwe-
stie ochrony kolorow per se z ochrong znakow towarowych uzywanych w sektorze
mody, stanowiac potwierdzenie niedostateczne]j regulacji oraz braku wypracowa-
nej praktyki orzeczniczej w zakresie ochrony dobr niematerialnych w modzie.
Problem tez zostal takze zauwazony przez sedziego Cabranes, orzekajacego
w postepowaniu odwolawczym w sprawie Louboutin v. YSL: ,(...) zostalo dobit-
nie potwierdzone, 1z prawo Stanow Zjednoczonych Ameryki niedostatecznie
chroni projekty modowe (fashion designs)”?’. Niemniej, w zwigzku z przedsta-
wionymi powyzej pozostaltymi przyktadami orzeczen w zakresie uzywania znaku
towarowego tak w kolorze, jak kolorze per se w przemyS$le mody, nalezy zgodzié

90 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 — Supreme Court 1995, s. 161.

91 Nr rejestracji 696.147; rejestr USPTO.

92 NBC three chimes to pierwszy zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych znak dzwiekowy,
nr rejestracji 72349496; rejestr USPTO.

93 Nr rejestracji 73553567; rejestr USPTO.

94 Nr rejestracji 86265443; rejestr USPTO.

9 Nr rejestracji 85063625; rejestr USPTO.

9 Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 696 F. 3d 206 — Court of Appeals, 2nd
Circuit 2012, s. 226.

9 Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 696 F. 3d 206 — Court of Appeals, 2nd
Circuit 2012, s. 223.
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sie z G. O’Keeffe, 1z Swiadczg one o przychylno$ci sadow w zakresie przyznawa-
nia prawa ochronnego na charakterystyczne zestawienie kolorystyczne w branzy
fashion, skad niedaleka juz droga do uznawania za zasadne udzielanie ochrony
na oznaczenia w Kkolorze per se (Keeffe, 2012-2013, s. 1056). Zwazywszy ze od
wydania w 1906 r. pilerwszego orzeczenia w sprawie ochrony znaku towarowego
w kolorze per se (A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderic & Bascom Rope Co), do
1995 r. w ktorym Sad Najwyzszy wydal precedensowy wyrok w sprawie Qualitex
Co. v. Jacobson Products Co. uplynelo 89 lat, pozostaje jedynie wyrazi¢ nadzieje,
1z w kwestii ochrony oznaczen wprowadzanych do obrotu w sektorze mody, sady
ujednolicg swoje stanowisko w niedalekiej przysziosci. Perspektywa ta wydaje sie
mozliwa do zrealizowania dzieki wzrostowi roli znakow towarowych, jak rowniez
dynamicznemu rozwojowi przemystu mody, co rodzi konieczno$¢ podazania przez
organy orzekajace w kierunku wyznaczonym przez Sad Najwyzszy w Qualitex
oraz Sad Apelacyjny Drugiego Okregu w Louboutin v. YSL — kierunku dokony-
wania zindywidualizowane] oceny zdolnoSci rejestrowej znaku, uwzgledniajace)
specyfike sektora mody.
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