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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 28 listopada 2019 r."

Sprawa C-567/18

Coty Germany GmbH
przeciwko
Amazon Services Europe Sarl,
Amazon FC Graben GmbH,
Amazon Europe Core Sarl,
Amazon EU Sarl

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Bundesgerichtshof (federalny
trybunat sprawiedliwosci, Niemcy)]

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Skutki znaku towarowego —
Prawa wynikajace ze znaku towarowego — Prawo do zakazania wszelkim osobom trzecim skladowania
towarow w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu — Przechowywanie towaréw przez osobe

trzecig, ktéra nie ma wiedzy o naruszeniu prawa znakéw towarowych

1. W wyroku Coty Germany® Trybunal rozpatrywal jedna z kwestii zwigzanych z ,platformami oséb
trzecich stuzacymi sprzedazy towaréw [luksusowych] w Internecie” w ramach systemu dystrybucji
selektywnej. Sprawa ta dotyczyla waznosci zakazu korzystania ze wspomnianych platform (lub
z przedsiebiorstw trzecich przy sprzedazy internetowej), nalozonego na autoryzowanych dystrybutoréw
niektérych produktéw kosmetycznych w celu zachowania ich luksusowego wizerunku.

2. To samo przedsigbiorstwo, ktére wszczelo 6w spér (Coty Germany GmbH), wytoczylo przed sadami
niemieckimi powddztwo, ktére dotyczy réwniez funkcjonowania platform handlu elektronicznego,
w szczeg6lnosci jednej z najbardziej znanych platform, Amazon. Zdaniem rzeczonego przedsigebiorstwa
niektére przedsigbiorstwa z grupy Amazon naruszyly prawo wlasciciela unijnego znaku towarowego do
zakazania uzywania oznaczenia przez osobe trzecia®. Do tego naruszenia doszlo poprzez udziat
wspomnianych przedsiebiorstw, bez zgody wilasciciela, w sprzedazy perfum chronionych znakiem
towarowym, ktérych licencjobiorca jest Coty Germany.

1 Jezyk oryginatu: hiszpanski.

2 Wyrok z dnia 6 grudnia 2017 r. (C-230/16, EU:C:2017:941).

3 Kontekst odestania prejudycjalnego stanowi unijne prawo znakéw towarowych. Jezeli ostatecznie zostanie stwierdzone, ze pozwane nie uzywaly
znaku towarowego, ich odpowiedzialno$¢ mozna by takze rozpatrywaé w $wietle dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektérych aspektéw prawnych ustug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegélnosci handlu elektronicznego
w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, Dz.U. 2000, L 178, s. 1), o ile dzialaja one jako po$rednicy w handlu
elektronicznym; lub w $wietle dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).
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3. Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci, Niemcy), ktéry musi w ostatniej instancji
rozstrzygna¢ spdr w nastepstwie wyrokéw wydanych przez sad pierwszej instancji i sad apelacyjny,
przedstawia Trybunalowi Sprawiedliwos$ci swoje watpliwosci dotyczace wykladni art. 9 ust. 2
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009%, ktéry okresla prawa wlasciciela unijnego znaku towarowego®.

I. Ramy prawne. Rozporzadzenie (UE) 2017/1001°

4. Rozporzadzenie 2017/1001 ujednolicito i zastapito rozporzadzenie nr 207/2009, ktére obowigzywato
w chwili zaistnienia okolicznosci faktycznych sporu. Sad odsytajacy odnosi sie do obu rozporzadzen,
podkreslajac, ze biorgc pod uwage charakter wniesionego powddztwa, nalezy zastosowad to
rozporzadzenie, ktére obecnie obowiazuje. W kazdym razie przepis majacy znaczenie w niniejszej
sprawie’ nie ulegl istotnym zmianom w zadnym z dwd6ch rozporzadzen.

5. Artykut 9 (,Prawa wynikajace z unijnego znaku towarowego”) stanowi:

»1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem wlascicielowi praw wytacznych do
tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wlasciciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do
uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym, w odniesieniu do towaréw lub uslug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do
towaréow lub ustug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych unijny znak towarowy zostal
zarejestrowany;

[...]

3. Na podstawie ust. 2 moga by¢ zakazane w szczegélnosci nastepujace dzialania:

[...]

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem, lub oferowanie lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

[...]"

4 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

5 Od dnia 23 marca 2016 r. wyrazenie ,wspélnotowe znaki towarowe” zostalo zastapione wyrazeniem ,znaki towarowe Unii Europejskiej” na
podstawie art. 1 pkt 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajacego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz uchylajacego rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95
w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

6 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154,
s. 1).

7 To znaczy art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001.
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II. Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu, postepowanie przed sadami krajowymi
i pytanie prejudycjalne

6. Coty Germany, ktdra sprzedaje produkty kosmetyczne w Niemczech, posiada licencje na unijny znak
towarowy ,DAVIDOFF” na ,$rodki perfumeryjne, olejki eteryczne i kosmetyki”. Jako licencjobiorcy
przystuguje jej uprawnienie (przyznane przez przedsiebiorstwo bedace uprawnionym z rejestracji znaku
towarowego) do wykonywania we wlasnym imieniu praw wynikajacych z tego oznaczenia.

7. Amazon Services Europe S.a.r.l. (zwany dalej ,Amazon Services”) z siedziba w Luksemburgu oferuje
sprzedawcom zewnetrznym mozliwo$¢ publikowania ofert swoich towardéw na stronie internetowej
amazon.de. Umowy sprzedazy oferowanych w ten sposéb towaréw sa zawierane pomiedzy
sprzedawcami zewnetrznymi i kupujacymi.

8. Sprzedawcy moga uczestniczy¢ w programie ,Realizowane przez Amazon”?, ktéry obejmuje zaréwno
skladowanie towaréw w centrach logistycznych przedsiebiorstw nalezacych do grupy Amazon, jak
i wysyltke towaréw do kupujacego oraz inne ustugi dodatkowe.

9. W dniu 8 maja 2014 r. zatrudniony przez Coty Germany tajemniczy klient zakupil przez strone
internetowa amazon.de perfumy ,Davidoff Hot Water EAT 60 ml” oferowane przez OE (zwang dalej
»sprzedajaca”) z oznaczeniem ,Versand durch Amazon” (,Realizowane przez Amazon”), poniewaz
sprzedajaca skorzystala z tego programu.

10. Amazon Services zlecit Amazon FC Graben GmbH (zwanemu dalej ,Amazon FC”),
przedsiebiorstwu nalezacemu do tej samej grupy, ktére prowadzi sklad towaréw, z siedziba w Graben,
Niemcy, sktadowanie towaréw sprzedajacej.

11. Gdy Coty Germany dowiedziala si¢ o sprzedazy tych towaréw, wezwala sprzedajaca, aby wycofala je
ze swojej oferty, z uzasadnieniem, iz prawo ze znaku towarowego perfum nie zostalo wyczerpane.
W odpowiedzi sprzedajaca wydata oswiadczenie o zaprzestaniu naruszen wraz z klauzula o podleganiu
karze.

12. Pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. Coty Germany zazadala od Amazon Services wydania wszystkich
perfum ,Davidoff Hot Water EAT 60 ml” sprzedajacej. Amazon Services przestal Coty Germany paczke
zawierajaca trzydziesci sztuk tych perfum. Po tym, jak inne przedsiebiorstwo nalezace do grupy
Amazon poinformowalo, ze jedenascie z tych trzydziestu sztuk pochodzilo z zapaséw innego
sprzedawcy, Coty Germany zazadala od Amazon Services podania nazwy i adresu tego innego
sprzedawcy; dodala, ze w przypadku dwudziestu dziewieciu z trzydziestu sztuk otrzymanych perfum
nie doszlo do wyczerpania prawa do znaku towarowego. Amazon Services odpowiedzial, ze nie jest
w stanie okresli¢ przedsigbiorstwa, z ktérego sktadu pochodzito wymienione jedenascie sztuk.

13. Coty Germany, uznajac, ze zachowanie Amazon Services i Amazon FC naruszylo jej prawo do
znaku towarowego, zlozyla pozew o nakazanie obu przedsiebiorstwom zaniechania w obrocie
handlowym skladowania lub wysylania perfum opatrzonych znakiem towarowym ,Davidoff Hot
Water” w celu wprowadzenia ich do obrotu (ewentualnie przez osoby trzecie) na terenie Niemiec.

8 Na pieciu stronach internetowych Amazon w Unii Europejskiej program nosi nazwe Versand durch Amazon (amazon.de); Logistica de Amazon
(amazon.es); Logistica di Amazon (amazon.it); Expedié par Amazon (amazon.fr) i Fulfilment by Amazon (amazon.co.uk).
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14. Pozew o zaniechanie dotyczyl towardw, ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu przez wlasciciela
znaku towarowego lub przez osobe trzecig za zgoda wlasciciela znaku towarowego w Niemczech oraz
w jakimkolwiek innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie bedacym strona
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym®’. Do pozwu dofaczono zadanie zasadzenia
odszkodowania (zadane odszkodowanie wynosito 1973,90 EUR wraz z odsetkami w wysokosci 5% od
dnia 24 pazdziernika 2014 r.).

15. Zadania Coty Germany zostaly oddalone wyrokiem zaréwno sadu pierwszej instancji, jak i sadu
apelacyjnego . Sad apelacyjny orzekt w szczegdlnosci, co nastepuje:

— Amazon FC nie uzywal spornego znaku towarowego, ani nie posiadal perfum w celu ich oferowania
lub wprowadzania do obrotu, lecz po prostu przechowywata je dla sprzedajacej. W konsekwencji
nie mozna uzna¢ Amazon FC za sprawce naruszenia ani nakaza¢ mu zaprzestania zachowania
w odniesieniu do perfum. Ze wzgledu na to, ze nie zostalo wykazane, iz Amazon FC posiadal
wiedze o braku wyczerpania prawa do znaku towarowego w odniesieniu do towaru, jego
odpowiedzialno$¢ jako wspoélsprawcy lub uczestnika naruszenia tego prawa byla wykluczona.

— Amazon Services nie posiadal towaréw sprzedajacej ani nie wysylal spornych towaréw do
kupujacych je oséb, w zwiazku z czym tym bardziej nie ponosil odpowiedzialnosci.

16. Po zaskarzeniu tego wyroku w postepowaniu rewizyjnym (,Revision”) do Bundesgerichtshof
(federalnego trybunalu sprawiedliwosci) sad ten zauwaza, ze poniewaz Coty Germany wniosta pozew
o zaniechanie naruszenia, ktéry opiera si¢ na ryzyku powtdérnego naruszenia, skarga bedzie zasadna
tylko pod warunkiem, ze dzialania pozwanych mogly stanowi¢ naruszenie zaréwno w chwili ich
zaistnienia, jak i w chwili orzekania w instancji rewizyjne;j.

17. Sad odsytajacy zmierza do ustalenia, czy w $wietle art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001
osoba, ktéra nie majac wiedzy o naruszeniu prawa do znaku towarowego, sktaduje towary naruszajace
prawo do znaku towarowego, posiada te towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu,
jezeli to nie ona sama, a jedynie osoba trzecia zamierza oferowal te towary lub wprowadzaé je do
obrotu.

18. Zdaniem sadu odsylajacego na to pytanie nalezy udzieli¢ odpowiedzi przeczacej, poniewaz:

— Zgodnie z jego wlasnym orzecznictwem dotyczacym patentéw samo skladowanie lub
transportowanie towaréw naruszajacych prawo patentowe przez prowadzacego sklad, przewoznika
lub spedytora nie odbywa sie zwykle w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu .

— Nie jest uzasadnione, aby narusza¢ granice odpowiedzialno$ci posiadacza zgodnie z § 9 niemieckiej
ustawy o patentach przez przypisanie zamiaru posredniego posiadacza posiadaczowi
bezposredniemu.

— Stwierdzenie to mozna przenie$¢ na grunt prawa znakéw towarowych. Gdyby w zwiazku z samym
posiadaniem towaréw stanowiacych naruszenie przyja¢ odpowiedzialno$¢ prowadzacego sklad
towaréw, ktoéry nie ma wiedzy o naruszeniu, doprowadziloby to do nadmiernego rozszerzenia
granic odpowiedzialnosci posiadacza zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia nr 2017/1001.

9 Tytulem zadania ewentualnego Coty Germany wniosta o wydanie takiego samego wyroku w odniesieniu do znaku towarowego ,Davidoff Hot
Water EAT 60 ml” lub w odniesieniu do partii tych perfum dostarczonych przez sprzedajaca.

10 Wyrok Oberlandesgericht Miinchen (wyzszego sadu krajowego w Monachium, Niemcy) z dnia 29 wrze$nia 2017 r. (Az.: 29 U 745/16).
11 W tym celu sad odsylajacy powoluje si¢ na § 9 zdanie drugie pkt 1 niemieckiej Patentgesetz (ustawy o patentach).
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19. W powyzszych okolicznosciach Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci) przedklada
Trybunalowi Sprawiedliwosci nastepujace pytanie prejudycjalne dotyczace wykladni art. 9 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001:

»,Czy podmiot, ktéry skladuje na rzecz osoby trzeciej towary naruszajace prawo znakéw towarowych,
nie majac wiedzy o naruszeniu tego prawa, posiada te towary w celu oferowania lub wprowadzania do
obrotu, jezeli nie on sam, lecz tylko osoba trzecia zamierza oferowac te towary lub wprowadzac je do
obrotu?”.

II1. Postepowanie przed Trybunalem

20. Postanowienie odsytajace wplynelo do Trybunalu Sprawiedliwo$ci w dniu 7 wrzeénia 2018 r. Uwagi
na piSmie zostaly zlozone przez Coty Germany, Amazon Services i Komisje Europejska. Wszystkie
wymienione podmioty wziely udzial w rozprawie, ktéra odbyla sie w dniu 19 wrze$nia 2019 r.
i w ktorej uczestniczyl réwniez rzad Republiki Federalnej Niemiec.

IV. Analiza

A. W przedmiocie dopuszczalnosci pytania prejudycjalnego

21. Coty Germany twierdzi, ze postanowienie odsylajace nie odzwierciedla prawidlowo okolicznosci
faktycznych sporu, co sklania ja do zakwestionowania dopuszczalno$ci pytania prejudycjalnego ze
wzgledu na jego hipotetyczny charakter. Coty Germany podnosi, ze zachowanie przedsiebiorstw
Amazon Services i Amazon FC nie stanowi zwyklej dzialalno$ci prowadzacego sktad lub przewoznika
towaréow: ich udzial w umowach dotyczacych towaréw oferowanych na platformie i fakt pobierania
ceny sprzedazy oznacza miedzy innymi, ze s3 one szczegélowo informowane o skladowanych
i wysylanych towarach.

22. W ocenie Coty Germany te dwa przedsigbiorstwa nie ograniczaja si¢ jedynie do udostepniania
platformy sprzedazy elektronicznej i skladowania towaréw sprzedawanych przez ich klientéw, lecz
$wiadcza szereg uslug, ktére stanowia warto$¢ dodana w dystrybucji tych towaréw (w niniejszej
sprawie towaréw naruszajacych prawa do znaku towarowego). Ponadto sprzedawca w pelni oddal im
towary w rzeczywiste posiadanie.

23. Trybunal wielokrotnie orzekal juz, ze w ramach postepowania przewidzianego w art. 267 TFUE
Trybunal nie moze zar6wno dokonywaé oceny zagadnieri z zakresu okolicznosci faktycznych , jak
i weryfikowa¢ prawdziwosci tych okolicznosci faktycznych™. W ramach podzialu kompetencji miedzy
Trybunalem a sadami krajowymi Trybunal powinien bra¢ pod uwage wskazany w postanowieniu
odsytajacym kontekst faktyczny i prawny, w ktéry wpisuja sie pytania prejudycjalne .

12 Postanowienie z dnia 7 pazdziernika 2013 r., Societa cooperativa Madonna dei miracoli (C-82/13, EU:C:2013:655, pkt 13).

13 Wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r., Balkan and Sea Properties i Provadinvest (C-621/10 i C-129/11, EU:C:2012:248, pkt 41 i przytoczone tam
orzecznictwo).

14 Wyrok z dnia 26 pazdziernika 2017 r., Argenta Spaarbank (C-39/16, EU:C:2017:813, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).
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24. Okoliczno$¢, ze jedna ze stron sporu nie zgadza si¢ z wersja okolicznosci faktycznych
przedstawiona przez sad odsylajacy lub uwaza ja za niewystarczajaca, nie wystarcza, aby odrzucic¢
pytanie prejudycjalne jako niedopuszczalne. Trybunal nie jest powotany do dokonywania weryfikacji
prawdziwosci tej wersji, a domniemanie znaczenia dla sprawy pytan prejudycjalnych musi mieé¢
pierwszeristwo °. Stwierdzenie niedopuszczalnodci pytai prejudycjalnych jest mozliwe miedzy innymi
wtedy, gdy zadana wykladnia prawa Unii w sposéb oczywisty nie ma zadnego zwiazku ze stanem
faktycznym lub z przedmiotem sporu'®. Zadna z tych sytuacji nie ma miejsca w niniejszym wypadku.

25. Rzeczywiscie jednak, o ile ocena faktéw nalezy do sadu krajowego, o tyle Trybunal powinien
udzieli¢ sadowi krajowemu uzytecznej odpowiedzi'. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, by Trybunat,
jezeli uzna to za istotne dla poprawy jego wspdlpracy z sadem odsylajacym, przekazal temu
ostatniemu, opierajac si¢ na dokumentach i uwagach, ktére zostaly mu przedlozone, wskazéwki
dotyczace zagadnien nieporuszonych w postanowieniu odsyfajacym ™.

26. Na rozprawie Trybunal wezwal Amazon Services i Amazon FC do okre$lenia ,zakresu ustug
oferowanych przez Amazon w ramach programu »Realizowane przez Amazon«”. W szczegdlnosci
zwrdcit sie do nich o ,zajecie stanowiska w przedmiocie opisu przedstawionego przez Coty Germany
w jej uwagach na piSmie [...] dotyczacych transakcji przeprowadzanych przez Amazon
w postepowaniu gléwnym w imieniu sprzedawcy zewnetrznego”. Pytania te same w sobie ukazuja
wstepna gotowos$¢ Trybunalu do uzupelnienia informacji faktycznych, ktére zostaly, by¢ moze doscé
lakonicznie, przedstawione w postanowieniu odsytajacym.

27. Z tego wzgledu, w $wietle rozwoju sytuacji w toku postepowania prejudycjalnego, rozpatrze dwa
podejécia oparte na dwéch stanowiskach — a nie na wersjach — dotyczacych okolicznosci faktycznych:

— Do pierwsze, ogranicze sie do opisu okolicznosci faktycznych zawartego w postanowieniu
odsylajacym. Zgodnie z tym opisem Amazon Services i Amazon FC, oba przedsigebiorstwa dziatajace
w ramach platformy handlu elektronicznego, dzialaja jako gléwny operator tej platformy
internetowej (pierwsze przedsigbiorstwo) oraz jako podmiot $wiadczacy m.in. uslugi skladowania
towaréw (drugie przedsigbiorstwo).

— Po drugie, alternatywnie, przeanalizuje niuanse wynikajace z uwag stron i ich odpowiedzi na
niektére pytania zadane podczas rozprawy. Taki kontekst jest bardziej zlozony i wymaga
uwzglednienia  zintegrowanego modelu biznesowego (w  przeciwienstwie do modelu
autonomicznego) grupy Amazon, a takze szczegélowych informacji dotyczacych jej uslug dla
sprzedawcéw zewnetrznych, w przypadku gdy przystepuja oni do programu ,Realizowane przez
Amazon”.

28. Pragne podkresli¢, ze pierwsze podejscie dotyczy opisu przedstawionego przez Bundesgerichtshof
(federalny trybunatl sprawiedliwosci, Niemcy), ktdry jest zgodny z wyrokiem wydanym w postepowaniu
apelacyjnym. Ostatecznie sad ten bedzie musial rozstrzygnaé, czy wezmie pod uwage tylko okolicznosci
faktyczne przedstawione przez sady nizszych instancji (co jest wlasciwe dla sadu kasacyjnego), czy tez
moze wykroczy¢ poza te ustalenia i oceni¢ wplyw innych czynnikéw, ktérych on sam nie uwzglednit
w odeslaniu prejudycjalnym.

15 Wyrok z dnia 22 wrzesnia 2016 r., Breitsamer und Ulrich (C-113/15, EU:C:2016:718, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

16 Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Global Starnet (C-322/16, EU:C:2017:985, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).

17 Wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r., I (C-255/13, EU:C:2014:1291, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).

18 Taka sytuacja moze mie¢ miejsce w szczegdlnosci wtedy, gdy rzecznik generalny przeprowadzil analize pytania prejudycjalnego w oparciu
o interpretacje okolicznosci faktycznych réznigca sie od ustalen faktycznych poczynionych przez sad odsylajacy. W kazdym razie [wyrok z dnia
20 wrze$nia 2001 r., Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2001:458, pkt 16-18)] Trybunal zezwolit sadowi odsylajacemu na dokonanie oceny w $wietle
opinii rzecznika generalnego, czy fakty i okolicznoéci postepowania gtéwnego pozwalaja na inne podejécie. W tamtej sprawie rzecznik generalny
S. Alber stwierdzil, ze R. Grzelczyk spelnial warunki, aby uzna¢ go za pracownika w rozumieniu TFUE, a nie tylko za studenta, jak okreslil to
sad odsylajacy. Rzecznik generalny zaproponowal wiec nieco inne stanowisko niz sad odsylajacy, ale Trybunal ograniczyt sie $cisle do
okolicznoéci faktycznych przedstawionych w postanowieniu odsylajacym. Zobacz przedstawiona w owej sprawie opini¢ z dnia 28 wrzesnia
2000 r. (EU:C:2000:518, pkt 65-75).
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29. W kazdym razie strony sa zgodne co do dwoéch elementéw: a) znak towarowy byt uzywany
w celach handlowych bez zgody jego wlasciciela (lub jego licencjobiorcy); b) uzywanie to naruszylto
prawo do znaku towarowego, ktére nie zostalo wyczerpane w rozumieniu art. 15 rozporzadzenia
2017/1001, poniewaz nie chodzilo o ,towar[y], ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez wlasciciela lub za jego
zgody”.

B. W przedmiocie wyktadni art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001

30. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem wlascicielowi znaku wyltacznego
prawa do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw i ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany. Jest to okreslone w art. 9 ust. 2
rozporzadzenia 2017/1001.

31. Tylko wtedy, gdy spelnione sa wspomniane przeslanki (to znaczy przestanki, o ktérych mowa
w wymienionym ust. 2), wladciciel znaku towarowego moze zakaza¢ osobom trzecim ,oferowani[a]
towaréw, wprowadzani[a] ich do obrotu lub ich magazynowani[a] w tym celu pod takim oznaczeniem,
lub oferowani[a] lub $§wiadczeni[a] ustug pod tym oznaczeniem”. Jest to przewidziane w art. 9 ust. 3
lit. b) wspomnianego rozporzadzenia.

32. Chociaz sad odsytajacy nie zwraca si¢ z pytaniem o przestanki okre$lone w rzeczonym art. 9 ust. 2,
uwazam, ze nalezy go przeanalizowaé, poniewaz moze on mie¢ wplyw na odpowiedZ na pytanie
prejudycjalne zadane przez ten sad. Ponadto kwestie zwiazane z uzywaniem ponownie sie pojawiaja,
gdy konieczne jest zbadanie wykladni ust. 3 tego samego przepisu.

1. Uwaga wstepna: w przedmiocie ewentualnego braku uzywania znaku towarowego w obrocie
handlowym

33. W wyroku wydanym w postepowaniu apelacyjnym stwierdzono, ze zachowanie Amazon FC nie
wigzalo si¢ z uzZywaniem w rozumieniu wspomnianego art. 9 ust. 2'°, ale nie rozwinieto tego
stwierdzenia, poniewaz rozstrzygnieto spér poprzez odwolanie sie do braku posiadania towaréw
z zamiarem ich sprzedazy i do braku wiedzy, ze byly to towary, w przypadku ktérych prawo do znaku
towarowego nie zostalo wyczerpane.

34. W odniesieniu do sadu odsylajacego wydaje sie, ze w sposéb dorozumiany obejmuje on zakresem
zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001 okolicznosci, w ktérych Amazon Services
i Amazon FC uzywaja spornego znaku towarowego.

35. Komisja zauwaza jednak, ze przedsiebiorstwa nalezace do grupy Amazon prawdopodobnie nie
uzywaly spornego oznaczenia jako znaku towarowego, w zwiazku z czym przestanki stosowania art. 9
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 nie byly spelnione. Ze wzgledu na to, ze ust. 2 jest niezbedna
przestanka stosowania ust. 3, gdyby uwzgledni¢ stanowisko Komisji, nie bytoby potrzeby rozpatrywania
ust. 3.

19 Wyzej wymieniony wyrok Oberlandesgericht Miinchen (wyzszego sadu krajowego w Monachium), cze$¢ druga, B.I. 1. a) bb) (1).
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36. Zdaniem Komisji z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze po$rednicy®, tacy jak podmioty sktadujace
towary i przewoznicy, ktérzy §wiadcza ustugi na rzecz oséb trzecich, nie ponosza odpowiedzialnosci za
popelnione przez te ostatnie naruszenia praw do znakéw towarowych, poniewaz nie uzywaja oni
oznaczenia w ramach ich wlasnej komunikacji handlowej lub w ramach ich dziatalnosci
gospodarczej*.

37. Podobnie, Komisja przypomina, w jaki sposéb Trybunal rozstrzygnal odestanie prejudycjalne
dotyczace zachowania operatora rynku elektronicznego (eBay), na ktérego stronie internetowej
wyswietlane byly reklamy towaréw chronionych unijnymi znakami towarowymi, wystawionych na
sprzedaz przez osoby, ktére w tym celu zarejestrowaly sie i utworzyly konto sprzedawcy (przy czym
eBay pobiera wyrazona procentowo prowizje od zawartych transakcji). Zdaniem Trybunalu
wspomniany operator nie uzywa znaku towarowego tylko z tego wzgledu, ze wyswietla go na swojej
platformie obrotu elektronicznego z korzyscia dla sprzedawcy*.

38. Trybunatl orzekt, ze:

— W przypadku podmiotu skladujacego ,Swiadczenie przez niego ustug skladowania towaréw
oznaczonych znakiem towarowym innej osoby nie stanowi uzywania oznaczenia identycznego
z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych
wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany, lub podobnych do nich”*.

— W przypadku operatora rynku elektronicznego ,ustalenie okoliczno$ci »uzywania« przez osobe
trzecia oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w rozumieniu
art. 5 dyrektywy [pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1)] i art. 9 rozporzadzenia [Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1)] wymaga co najmniej, by oznaczenie to bylo wykorzystywane przez te osobe
w ramach jej wlasnej dzialalnosci handlowej. Okoliczno$¢, ze taka osoba trzecia $wiadczy usluge
polegajaca na umozliwieniu swym klientom przedstawienia w swoim serwisie — w kontekscie
prowadzonej przez nich dziatalnosci handlowej polegajacej na przyklad na oferowaniu do
sprzedazy — oznaczen odpowiadajacych znakom towarowym, nie oznacza, ze podmiot $§wiadczacy
taka usluge sam uzywa rzeczonych oznaczen w rozumieniu przyjetym przez ustawodawstwo
Unii”*,

39. Trybunal wprowadza zatem rozréznienie miedzy operatorami w celu ustalenia, czy osoba trzecia
uzywa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym. Takie uzywanie nie nastapi w rozumieniu
art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, gdy osoba trzecia zapewnia jedynie rozwiazanie techniczne
niezbedne do uzywania oznaczenia® lub gdy nie podejmuje czynnego zachowania i nie kieruje
w sposob bezposredni lub posredni czynno$cia stanowiaca uzywanie ™.

20 W ten sposéb Komisja okresla przedsiebiorstwa z grupy Amazon: w przypadku Amazon Services — w $wietle dyrektywy 2000/31; w przypadku
Amazon FC — w $wietle dyrektywy 2004/48.

21 Komisja powoluje sie¢ w szczegdlnosci na wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics BV i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 45).
22 Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474; zwany dalej ,wyrokiem L’Oréal”, pkt 102-104).

23 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 45).

24 Wyrok L'Oréal, pkt 102, 103.

25 Wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837; zwany dalej ,wyrokiem Frisdranken Industrie
Winters”, pkt 29).

26 Wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134; zwany dalej ,wyrokiem Daimler”, pkt 39).

8 ECLIL:EU:C:2019:1031



OpiNia M. CamPOsA SANCHEZA-BoOrDONY — Sprawa C-567/18
Coty GERMANY

40. W tym samym celu zbadania, czy w takich przypadkach oznaczenie jest uzywane, Trybunal
dokonuje analizy zwiazku miedzy oznaczeniem a ustuga ustugodawcy®. W przypadku braku takiego
zwigzku znak towarowy nie bedzie przez takiego ustugodawce uzywany.

41. Z punktu widzenia okolicznosci faktycznych przedstawionych w postanowieniu odsytajacym mozna
by wywnioskowaé, ze Amazon Services i Amazon FC nie uzywaja znaku towarowego perfum jako
wlasnego: ograniczaja sie do $wiadczenia sprzedajacym i kupujacym typowych uslug posrednictwa, bez
stosowania oznaczenia Davidoff w swojej komunikacji handlowej lub wlasnej dziatalno$ci gospodarcze;j.

42. Biorac jednak pod uwage alternatywne podejscie do okolicznosci faktycznych, o ktérym
wspomniatem powyzej, mozna by przyjaé, ze przedsigbiorstwa nalezace do grupy Amazon uzywaly
oznaczenia Davidoff w zakresie, w jakim nie ograniczaly sie¢ do udostepniania sprzedawcom cyfrowych
$rodkéw technicznych, lecz oferowaly ustuge w taki sposéb, ze tworzyl sie zwiazek miedzy
oznaczeniem a wspomniang ustuga.

43. Wydaje mi sie zatem, Ze sluszne jest stanowisko Komisji, ktére, kwestionujac uzywanie znaku
towarowego w przypadku, gdyby przedsiebiorstwa nalezace do grupy Amazon jedynie stworzyly
warunki techniczne niezbedne do jego wykorzystania przez osoby trzecie®, otwiera droge do
stwierdzenia uzywania znaku towarowego przez te przedsiebiorstwa w obrocie handlowym. Aby tak sie
stalo, $wiadczenie ich uslug powinno wymagac czynnego zachowania i bezposredniego lub posredniego
kierowania czynnoscia stanowigca uzywanie”, czego ustalenie nalezy do sadu odsylajacego. Kwestia ta
bedzie przedmiotem mojej analizy w dalszej czesci niniejszej opinii.

2. W przedmiocie posiadania towarow w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu

44. Przyjmujac, na potrzeby dyskusji, ze spelnione sa przestanki okreslone w art. 9 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia 2017/1001, konieczne jest nastepnie okre$lenie zakresu ius prohibendi uregulowanego
w art. 9 ust. 3 lit. b) tego rozporzadzenia.

45. Zachowania, ktérych wlasciciel znaku towarowego moze zakazaé osobom trzecim nieposiadajacym
jego zgody, obejmuja ,oferowanie towaréw”, ,wprowadzanie ich do obrotu” lub ,ich magazynowanie
w tym celu”. Sad odsylajacy zwraca sie w szczegdlnosci z pytaniem o znaczenie wyrazenia ,posiadanie
[...] w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu” towaréw naruszajacych prawa do znaku
towarowego .

46. Wyrazenie ,posiadanie”, ktérego konkretnych aspektéw dotyczy pytanie zadane przez sad
odsylajacy, nie wystepuje we wszystkich wersjach jezykowych art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia
2017/1001. W wersjach francuskiej (,détenir”) i niemieckiej (,besitzen”) uzyto sléw bezposrednio
zwigzanych z instytucja prawna posiadania (possessio). W innych, takich jak hiszpanska, wloska,
portugalska, angielska i szwedzka, uzyto raczej czasownikéow lub rzeczownikéw oznaczajacych
czynno$¢ sktadowania towaréw?®'.

27 Wyroki: Frisdranken Industrie Winters, pkt 32; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159;
zwany dalej ,wyrokiem Google France i Google”, pkt 60); L'Oréal, pkt 92; postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America
(C-62/08, EU:C:2009:111; zwane dalej ,postanowieniem UDV North America”, pkt 47).

28 Wyroki: Google France i Google, pkt 57; Frisdranken Industrie Winters, pkt 29.

29 Poprzez odniesienie do wyrokéw: Daimler, pkt 39, 41; z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
(C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 38).

30 Nie uwazam za konieczne, aby analizowa¢ szczegélowo pojecia ,oferowanie” i ,wprowadzanie do obrotu” w ich zwyklym znaczeniu
z handlowego punktu widzenia. Zasadniczo pierwsze z tych poje¢ obejmuje gotowo$¢ do dostarczenia osobie trzeciej, fizycznej lub prawnej,
towaréw opatrzonych znakiem towarowym, niezaleznie od tego, czy oferta jest od samego poczatku prawnie wigzaca dla osoby ja skladajacej,
czy tez jest to zwykle zaproszenie do zawarcia umowy (invitatio ad offerendum). W odniesieniu do drugiego pojecia wprowadzanie do obrotu
oznacza dzialalno$¢, ktéra powoduje wprowadzenie towaréw do obrotu gospodarczego, zwykle poprzez przeniesienie prawa do rozporzadzania
na rzecz osoby trzeciej.

31 Odpowiednio, ,almacenarlos”, ,stoccaggio”, ,armazena-los”, ,stocking” i ,lagra”.
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47. Uwazam jednak, ze we wszystkich jezykach wystepuje idea posiadania w celach handlowych,
poniewaz sktadowanie (lub posiadanie w wersjach, w ktérych uzyto tego wyrazenia) jest uzupelnione
o przeslanke, aby czynnos$¢ ta byla wykonywana ,w tym celu”, to znaczy w celu oferowania lub
wprowadzania do obrotu towaréw, przy czym w odniesieniu do drugiej czesci zdania nie mozna
zaobserwowac¢ rozbieznosci jezykowych.

48. Sa zatem dwie przestanki zastosowania tego aspektu ius prohibendi wtasciciela znaku towarowego
i obie musza by¢ spelnione, aby doszto do naruszenia wspomnianego prawa:

— element materialny, to znaczy posiadanie towaréw naruszajacych prawo do znaku towarowego.

— element umyslnosci polegajacy na zamiarze posiadania w celu wprowadzenia towaru do obrotu
w ramach dowolnej czynno$ci prawnej, w tym poprzez jego oferowanie.

a) W przedmiocie elementu materialnego: posiadanie

49. W odniesieniu do posiadania nalezy dokona¢ rozréznienia miedzy sytuacja podmiotu skladujacego
a sytuacja operatora rynku elektronicznego:

— Co sie tyczy pierwszego z nich, zgodnie z przytoczonym wyzej orzecznictwem * podmiot sktadujacy,
ktory jedynie skladuje towary na rzecz osoby trzeciej, w ramach zwyklego prowadzenia dziatalnos$ci
gospodarczej, nie spelnia przestanek niezbednych do naruszenia prawa do znaku towarowego,
mimo ze jest w bezposrednim posiadaniu towardéw, jezeli to osoba trzecia, a nie on sam, dazy do
osiagniecia celéw handlowych za pomoca towaréw. Jego dzialanie nie wydaje si¢ zatem prowadzi¢
do utworzenia zwigzku miedzy oznaczeniem towaru a ustuga sktadowania®.

— Jezeli chodzi o samych operatoréw rynku elektronicznego nie nalezaloby ich nawet uznawad za
posiadaczy towaréw stanowiacych naruszenie znaku towarowego, jezeli ich posrednictwo miatoby
sie ogranicza¢ do tego, ktdére bylo rozpatrywane w wyroku L’Oréal.

50. Stosujac te kryteria do okolicznosci faktycznych opisanych przez sad odsylajacy, ani Amazon
Services, ani Amazon FC nie posiadalyby towaréw, ktére naruszaja znak towarowy, w celu
wprowadzania ich do obrotu lub oferowania w rozumieniu art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia
2017/1001. Zgadzam si¢ zatem z ocena sadu odsylajacego dotyczaca tego, ze zachowanie
wspomnianych przedsiebiorstw jest objete zakresem zastosowania rzeczonego przepisu.

51. Ocena ta mogtaby jednak ulec zmianie, gdyby przyja¢ alternatywne podejscie do okolicznosci
faktycznych, o ktérym wspomnialem wyzej. Z tej perspektywy Amazon Services i Amazon FC, oba
przedsiebiorstwa bedace uczestnikami zintegrowanego modelu biznesowego, podejmuja czynne
zachowanie w procesie sprzedazy, ktére jest dokladnie zachowaniem ilustrowanym przez ten przepis,
gdy wymienia on czynnosci takie jak ,oferowanie towaréw”, ,wprowadzanie ich do obrotu” lub ,ich
magazynowanie w tym celu”. Nastepstwem tego czynnego zachowania bylaby calkowita kontrola nad
procesem sprzedazy.

32 Zobacz pkt 35 i nast. niniejszej opinii wraz z przypisami do nich.

33 Sytuacja jest zatem poréwnywalna do sytuacji przedsiebiorstwa, ktére dokonywalo rozlewu napojéw do puszek opatrzonych oznaczeniami
podobnymi do zarejestrowanego znaku towarowego. Zobacz wyrok Frisdranken Industrie Winters, pkt 33, 34.
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52. W dzialalno$ci przedsiebiorstw z grupy Amazon, analizowanej z tego punktu widzenia, mozna
wyrdzni¢ czynniki zewnetrzne (te postrzegane przez przecietnego konsumenta, ktéry nabywa towary
w Amazon) i czynniki wewnetrzne (te, ktére odnosza sie do relacji miedzy sprzedawca a Amazon, ale
nie sg postrzegane zewnetrznie) *.

53. Skupie sie¢ na perspektywie konsumenta koncowego, ktéry nabywa towar od osoby trzeciej za
posrednictwem strony internetowej takiej jak amazon.de, a transakcja ta jest objeta programem
»Realizowane przez Amazon”. W zakresie, w jakim nabywca méglby zinterpretowad, ze to Amazon
Services wprowadza towary do obrotu, to znaczy, zZe istnieje ,materialny zwiazek miedzy tymi towarami
a przedsiebiorstwem, z ktérego pochodza”*, mozna by wywnioskowa¢ ten sam skutek, ktéry Trybunat
wskazal w swoim wcze$niejszym orzecznictwie, to znaczy, ze znak towarowy jest uzywany.

54. Kupujacemu, ktdéry szuka towaru na stronie internetowej Amazon, przedstawiane sa rézne oferty
dotyczace tego samego towaru, ktére moga pochodzi¢ zaréwno od sprzedawcédw, ktérzy zawarli
z Amazon umowe w celu wprowadzania swoich towaréw do obrotu za posrednictwem rynku
elektronicznego, jak i od samego Amazon, ktéry sprzedaje je na wlasny rachunek. Nawet w przypadku
wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego uzytkownika Internetu nie zawsze jest latwe
zorientowanie sie, czy wyswietlane towary pochodza od wlasciciela znaku towarowego lub od
przedsiebiorstwa, z ktérym jest on gospodarczo powiazany, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej™®.
W ten sposéb dochodzi do oslabienia podstawowej funkcji znaku towarowego, polegajacej na
wskazywaniu pochodzenia towaru.

55. W ramach programu ,Realizowane przez Amazon” przedsiebiorstwa nalezace do tej grupy, ktére
dzialaja w sposéb skoordynowany, zajmuja sie nie tylko neutralnym skltadowaniem i transportem
towaréw, lecz takze znacznie szerszym zakresem dzialan.

56. W konsekwencji, wybierajac ten program, sprzedawca wysyla Amazon towary wybrane przez
klienta i to przedsiebiorstwa nalezace do grupy Amazon otrzymuja je, sktaduja je w swoich centrach
dystrybucyjnych, przygotowuja (moga nawet je etykietowa¢, odpowiednio pakowac lub zapakowac jako
prezent) i wysylaja kupujacemu. Amazon moze réwniez zajmowac sie reklama® i rozpowszechnianiem
ofert na swojej stronie internetowej. Amazon zapewnia rowniez obsluge klienta w zakresie zapytan
i zwrotéw oraz zarzadza zwrotami kosztéw z tytulu wadliwych towaréw*. Amazon otrzymuje réwniez
od kupujacego zaplate za towary, ktérej kwote wplaca nastepnie sprzedawcy na jego rachunek
bankowy*’.

57. To aktywne i skoordynowane zaangazowanie przedsiebiorstw Amazon we wprowadzanie towaréw
do obrotu wiaze si¢ z przejeciem znacznej czesci zadan sprzedawcy, za ktérego Amazon ,wykonuje
ciezka prace”, jak podkresla na swojej stronie internetowej Amazon. Jako zachete dla sprzedawcy do
przystapienia do programu ,Realizowane przez Amazon” na wspomnianej stronie mozna przeczyta¢
nastepujace zdanie: ,Wyslij nam swoje towary, a my zajmiemy si¢ reszta”. W tych okoliczno$ciach
przedsiebiorstwa Amazon wykazuja ,czynne zachowanie i bezposrednie lub posrednie kierowanie
czynno$cia stanowiaca uzywanie [znaku towarowego]”*.

34 Na rozprawie przedstawiciel Amazon Services odpowiedzial na pytania Trybunalu, powolujac sie na wewnetrzne relacje miedzy sprzedawca
a Amazon, odzwierciedlone w standardowej umowie oraz poprzez utworzenie ,konta sprzedawcy”, za pomoca ktérego sprzedawca zarzadza lista
towaréw i wybiera preferowane przez siebie ustugi Amazon.

35 Postanowienie UDV North America, pkt 49, w ktérym przywolano z kolei wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch (C-245/02,
EU:C:2004:717, pkt 60).
36 Wyrok L'Oréal, pkt 94.

37 Ulatwia sprzedawcom promowanie towaréw poprzez umieszczenie ich, pod pewnymi warunkami, na uprzywilejowanej pozycji w wynikach
strony wyszukiwania.

38 Na rozprawie przedstawiciel Amazon Services nalegal na oddzielenie dzialalnosci Amazon od samej sprzedazy, twierdzac, Ze z czysto prawnego
punktu widzenia to sprzedawca dostarcza towary, okresla cene i przenosi wlasnosé; Amazon nie oferuje towaréw, a jedynie je przedstawia. Nie
ma to jednak znaczenia z punktu widzenia podstawowej funkcji znaku towarowego.

39 A contrario sensu, wyroki: Google France i Google, pkt 57; Frisdranken Industrie Winters, pkt 29.
40 Wyrok Daimler, pkt 39.
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58. Gdyby w niniejszej sprawie okazalo sie, ze przedsiebiorstwa Amazon $wiadczyly te ustugi (lub co
najmniej najistotniejsze z nich) w ramach programu ,Realizowane przez Amazon”*, mozna by uznaé,
ze zaréwno jako operator rynku elektronicznego, jak i jako podmiot skladujacy pelnia one funkcje
w zakresie wprowadzania towaréw do obrotu, ktére wykraczaja poza zwykle tworzenie warunkéw
technicznych dla uzywania oznaczenia. W zwigzku z tym w przypadku towaru, ktéry narusza prawa
wlasciciela tego znaku towarowego, reakcja owego wlasciciela moglaby zgodnie z prawem polega¢ na
zakazaniu tym przedsiebiorstwom uzywania oznaczenia.

59. Istotna rola przedsigbiorstw Amazon w procesie wprowadzania do obrotu nie moze zosta
oslabiona w drodze oddzielnej oceny indywidualnej dzialalno$ci kazdego z nich. Traktowanie
skladowania, zarzadzania zamoéwieniami i innych uslug, ktére $wiadcza owe przedsiebiorstwa w taki
sam sposob, jak ustugi swiadczone przez zwyklego niezaleznego przewoznika lub podmiot skiadujacy
w modelu biznesowym niezwigzanym z zadna inna transakcja w tancuchu dystrybucji, bytoby sprzeczne
z rzeczywistoscia gospodarcza i z zasada réwnosci .

60. Przeszkoda dla powyzszych stwierdzen nie jest réwniez okoliczno$é, ze przedsiebiorstwa nalezace
do grupy Amazon twierdza, iz dzialaja jako posrednicy w imieniu sprzedawcy. Z jednej strony to
rzekome posrednictwo posiada wskazane juz powyzej cechy czynnego zaangazowania we
wprowadzanie do obrotu. Z drugiej strony zdaniem Trybunalu ,pozostaje [...] bez znaczenia, ze osoba
trzecia uzywa tego oznaczenia w ramach sprzedazy towaréw na rachunek innego podmiotu, ktéry jako
jedyny posiada do nich tytul prawny”*.

61. Wreszcie w zakresie, w jakim jest to istotne dla niniejszej sprawy, nie ma znaczenia, ze
przedsiebiorstwa nalezace do grupy Amazon, ,w ramach transakcji, w ktérej wystepuja], nie
uzyskuj[g] [...] tytutu prawnego do [towardw]”*.

62. Ze wzgledu na to, iz w niniejszym przypadku rola posrednika nie jest neutralna, wylaczenia
w dziedzinie odpowiedzialnosci podmiotéw $wiadczacych uslugi spoteczenstwa informacyjnego
przewidziane w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 nie maja zastosowania do niniejszego sporu.
Wylaczenia te ograniczaja sie do technicznego procesu wykorzystywania i utatwiania dostepu do sieci
komunikacyjnej, za pomoca ktérej informacje przekazywane przez osoby trzecie sa czasowo przesylane
lub przechowywane®. Nie mozna ich zatem stosowaé do dziatalnosci takiej jak fizyczne sktadowanie
i faktyczna dostawa towardw.

63. Ponadto Trybunal odrzucit, by art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 mial zastosowanie do operatora
rynku elektronicznego, ktéry odgrywa czynna role, na przyklad poprzez udzielanie ,wsparcia, ktére

polega w szczeg6lnosci na optymalizacji prezentacji [...] ofert sprzedazy lub na ich promocji”*.

b) W przedmiocie elementu umyslnosci: cel oferowania lub wprowadzania do obrotu sktadowanych (lub
posiadanych) towaréw

64. Artykul 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 wymaga, aby posiadanie towaréw naruszajacych
prawo do znaku towarowego bylo zwiazane z celami polegajacymi na ich publicznym oferowaniu lub
wprowadzaniu do obrotu.

41 W danym wypadku do sadu odsylajacego nalezaloby sprawdzenie, czy jego przepisy proceduralne pozwalaja mu przyjecie ustalen faktycznych,
ktére nie sa w pelni zgodne z ustaleniami faktycznymi przyjetymi w wyroku sadu apelacyjnego (zob. pkt 28 niniejszej opinii).

42 Na rozprawie przedstawiciel rzadu Republiki Federalnej Niemiec podkreslit potrzebe rozréznienia odmiennych modeli biznesowych
i odrzucenia, w przypadku zintegrowanej struktury (takiej jak Amazon), fikcyjnego podzialu na poszczegélne etapy procesu wprowadzania do
obrotu.

43 Postanowienie UDV North America, pkt 51.

44 Ibidem, pkt 48.

45 Motyw czterdziesty drugi.

46 Wyroki: L'Oréal, pkt 116; Google France i Google, pkt 114.
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65. Amazon Services i Amazon FC twierdza, ze nie maja bezposredniego zwigzku z tymi celami,
poniewaz ograniczaja sie do §wiadczenia swoich uslug faktycznym sprzedawcom. Ostrzegaja, ze gdyby
odpowiedzialno$¢ za naruszenie prawa do znaku towarowego zostala rozszerzona na przedsiebiorcow
sktadujacych towary, ale bez zamiaru ich sprzedazy (co jest wspélne dla kazdego posrednika, podmiotu
skladujacego, przewoznika lub spedytora), stworzyloby to duza niepewno$¢ prawa dla handlu
prowadzonego zgodnie z prawem.

66. Wydaje sie, ze sad odsylajacy przyjmuje ten argument, poniewaz jego pytanie dotyczy ,podmiotu,
ktory przechowuje na rzecz osoby trzeciej towary naruszajace prawo znakow towarowych [...], jezeli
nie on sam, lecz tylko osoba trzecia zamierza oferowac te towary lub wprowadza¢ je do obrotu”.

67. Mozna by zatem stwierdzi¢, ze sformulowane w ten sposéb pytanie zawiera samo w sobie
odpowiedz: jezeli tylko osoba trzecia (sprzedawca) zamierza oferowaé lub wprowadza¢ do obrotu
towary, wyklucza si¢, by zamiar ten mialy réwniez przedsiebiorstwa nalezace do grupy Amazon.
Zachowanie tych przedsiebiorstw po prostu nie byloby objete zakresem stosowania art. 9 ust. 3 lit. b)
rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz brak byloby ostatecznej przestanki wymaganej przez wspomniany
przepis.

68. Ponownie odpowiedZ mogtaby by¢ inna, gdyby zostalo przyjete stanowisko dotyczace okolicznosci
faktycznych, ktére kladzie nacisk na indywidualne zachowanie przedsiebiorstw nalezacych do Amazon
jako bardzo wyraznie zaangazowanych we wprowadzanie rzeczonych towaréw do obrotu w ramach
programu ,Realizowane przez Amazon”.

69. Z tej perspektywy, ktéra wykracza daleko poza perspektywe zwyklego, meutralnego pomocnika
sprzedawcy, trudno zaprzeczy¢, ze wspomniane przedsiebiorstwa maja wraz ze sprzedawca cel
polegajacy na oferowaniu lub wprowadzaniu do obrotu spornych towaréw.

C. W przedmiocie odpowiedzialnosci przedsiebiorstw skltadujacych towary naruszajgce prawa do
znaku towarowego, nie majgc wiedzy o tym naruszeniu

70. Sad odsylajacy zawarl wyrazne wskazanie dotyczace braku wiedzy o naruszeniu w odniesieniu do
przedsiebiorstw posiadajgcych towary (sad przyjmuje, ze to osoba trzecia zamierza je oferowac lub
wprowadza¢ do obrotu) jako czynnika, ktéry moze mie¢ wplyw na odpowiedzialno$¢ tych
przedsiebiorstw. Oczywiscie sad odsylajacy odnosi si¢ do przedsiebiorstw nalezacych do grupy
Amazon, ktére sg pozwanymi w sporze.

71. Zgodnie z art. 17 rozporzadzenia 2017/1001 naruszenie unijnego znaku towarowego podlega prawu
krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego (ust. 1). Samo
rozporzadzenie ,nie stanowi przeszkody dla wnoszenia powddztw w sprawach unijnego znaku
towarowego na mocy ustawodawstwa panstw czlonkowskich dotyczacego w szczegdlnosci
odpowiedzialnoéci cywilnej” (ust. 2). Dodatkowo art. 129 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia
stanowi, ze ,[w]e wszystkich sprawach dotyczacych znakéw towarowych nieobjetych niniejszym
rozporzadzeniem odpowiedni sad [wlasciwy] w sprawach unijnych znakéw towarowych stosuje prawo
krajowe majace zastosowanie”.

72. W $wietle art. 1 dyrektywy 2004/48% wlasciwym prawem krajowym s3, po pierwsze, przepisy
stanowiace transpozycje tej dyrektywy. Po drugie, zgodnie z jej motywem pietnastym dyrektywa

2004/48 nie wplywa na dyrektywe 2000/31, w zwiazku z czym zastosowanie ma rdéwniez
ustawodawstwo krajowe, ktére dokonuje transpozycji tej ostatniej dyrektywy.

47 ,Do celéw niniejszej dyrektywy, okreslenie »prawa wlasnosci intelektualnej« obejmuje prawa wiasnosci przemystowe;j”.
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73. Istnienie wiedzy o naruszeniu prawa do znaku towarowego lub jej brak sa istotne na rynku
elektronicznym: wynika to z art. 14 wust. 1 dyrektywy 2000/31 dotyczacego wylaczenia
odpowiedzialno$ci ustugodawcéw bedacych posrednikami oraz z wykladni tego przepisu dokonanej
przez Trybunal.

74. Jak juz wspomniano, wyrok L’Oréal wprowadzil wyjatek od wylaczenia odpowiedzialnosci
w odniesieniu do operatora, ktéry odgrywa czynna role, dzieki ktérej zdobywa wiedze o danych
dotyczacych ofert sprzedazy przechowywanych na jego serwerze®. Odpowiedzialno$¢ neutralnego
operatora rowniez nie bedzie wylaczona, jezeli mial on wiarygodne wiadomosci o bezprawnym
charakterze dzialalnosci lub informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych — jezeli
wiedziat o stanie faktycznym lub okoliczno$ciach, ktére $wiadcza o tej bezprawno$ci®.

75. W odniesieniu do roszczen odszkodowawczych, w ramach dyrektywy 2004/48, wiedza
o bezprawnosci (lub jej brak) réwniez moze mieé¢ znaczenie. Wynika to z brzmienia art. 13 ust. 1
w odniesieniu do podmiotéw dopuszczajacych si¢ naruszenia. W odniesieniu do posrednikéw ten sam
artykul (ust. 2) pozostawia panstwom czlonkowskim decyzje co do systemu majacego zastosowanie,
»ljlesli naruszajacy zaangazowal sie¢ w dzialanie naruszajace bez swojej wiedzy lub nie majac
rozsadnych podstaw do posiadania takiej wiedzy”.

76. Kwestia odmienng od znaczenia wiedzy, cho¢ z nig zwiazana, jest starannos¢ posrednika, z jaka
przytozyt on sie do zdobycia owej wiedzy. Orzecznictwo Trybunalu dotyczace art. 11 zdanie ostatnie
dyrektywy 2004/48 (odnoszacego sie do nakazéw sadowych skierowanych do posrednikéw, z uslug
ktérych korzysta osoba trzecia celem naruszania prawa wlasnosci intelektualnej) zawiera pewne
wskazowki ™.

77. W wyroku L'Oréal Trybunal przeprowadzil analize srodkéw, ktére na podstawie tego przepisu
moga zosta¢ nalozone na dostawce uslug internetowych, aby zapobiec wszelkim przyszlym
naruszeniom praw wlasnosci intelektualnej osoby trzeciej. Trybunal przypomnial, po pierwsze, art. 15
dyrektywy 2000/31, ktéry wylacza ogdlny obowiazek nadzoru uslugodawcéw. Po drugie, Trybunal
powotlal sie na art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48, podkres$lajac, ze srodki zapewniajace poszanowanie
praw wlasnosci intelektualnej musza by¢ stosowane w taki sposéb, aby uniknaé tworzenia ograniczen
w handlu prowadzonym o zgodnie z prawem.

78. W tym kontekscie propozycja, ktéra moglaby zapewni¢ wlasciwa réwnowage miedzy ochrona
prawa do znaku towarowego i brakiem ograniczenn w handlu prowadzonym zgodnie z prawem, moim
zdaniem polegataby na rozréznieniu miedzy posrednikami w zaleznosci od jakosci uslug $wiadczonych
na rzecz bezposredniego sprawcy naruszenia znaku towarowego.

79. W zwigzku z tym zwykie podmioty skladujace, ktére wykonuja jedynie zadania pomocnicze, bylyby
zwolnione z odpowiedzialno$ci, gdyby angazowaly si¢ w dzialanie naruszajace bez swojej wiedzy lub nie
majac rozsadnych podstaw do posiadania takiej wiedzy. Innymi stowy, gdyby podmioty te nie wiedzialy
ani nie mogly wiedzie¢ o bezprawnosci wprowadzenia do obrotu towaru, ktéry sprzedawca wprowadza
na rynek bez poszanowania prawa wlasciciela do znaku towarowego.

48 Zobacz pkt 63 niniejszej opinii.

49 Wyrok L'Oréal, pkt 116, 119.

50 Chociaz nalezaloby tego dokona¢ ostroznie, biorac pod uwage odmienno$¢ sytuacji, inspiracja mogloby by¢ réwniez orzecznictwo Trybunatu
dotyczace art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektérych
aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoleczenstwie informacyjnym (Dz.U. 2001, L 167, s. 10). W tym kontekscie Trybunal uzyl
subiektywnego elementu (wiedza) przy wyktadni pojecia ,publicznego udostepniania”. W szczegdlnosci Trybunal odnidsl sie do sytuacji,
w ktérych osoba udostepniajaca utwér publicznie powinna wiedzieé, ze zamieszczone przez nia hipertacze umozliwia dostep do utworu
opublikowanego bezprawnie w Internecie. W rzeczywistosci Trybunal przyjal domniemanie wzruszalne, w przypadku gdy hiperfacze jest
umieszczane w celu osiagniecia zysku. Zobacz wyrok z dnia 8 wrzeénia 2016 r., GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644).
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80. Z zastrzezeniem pewnych niuanséw, ktérych rozpatrywanie nie ma obecnie znaczenia, nie mozna
wymaga¢ od tych zwykfych podmiotéw sktadujacych szczegdlnego obowigzku zachowania starannosci,
aby w kazdym przypadku zapewni¢ poszanowanie praw wlasciciela znaku towarowego, ktory
identyfikuje powierzane im towary, chyba ze bezprawno$¢ naruszenia jest powszechnie znana. Taki
ogbélny wymdg nadmiernie obcigzalby zwykla dzialalno$¢ wspomnianych przedsiebiorstw jako
dostawcéw ustug pomocniczych wobec handlu®'.

81. Sytuacja wyglada inaczej w przypadku przedsigbiorstw, takich jak pozwane, ktére $wiadczac swoje
ustugi w ramach programu ,Realizowane przez Amazon”, biora udzial we wprowadzaniu towaréw do
obrotu w opisany wyzej sposob. Sad odsylajacy twierdzi, Ze rzeczone przedsiebiorstwa nie wiedzialy, iz
towary naruszaja prawo do znaku towarowego, ktérego Coty Germany byla licencjobiorcg, ale uwazam,
ze 6w brak wiedzy niekoniecznie zwalnia je z odpowiedzialno$ci.

82. Szczegblne zaangazowanie wspomnianych przedsiebiorstw we wprowadzanie towaréw do obrotu za
posrednictwem tego programu oznacza, ze mozna od nich wymagaé¢ szczegdlnej starannosci
w odniesieniu do kontroli zgodnosci z prawem towardw, ktére sa przedmiotem obrotu owych
przedsiebiorstw. Wtasnie dlatego, ze przedsiebiorstwa te sa $wiadome, iz bez takiej kontroli® moga
one by¢ z latwoscia wykorzystywane jako kanal sprzedazy ,nielegalnych, podrobionych, pirackich,
skradzionych lub w inny sposéb niezgodnych z prawem lub nieetycznych towardéw, ktére naruszaja
prawa wlasnosci 0séb trzecich”*, nie moga po prostu zwolni¢ sie z odpowiedzialno$ci poprzez
przypisanie jej wylacznie sprzedawcy.

83. Ostatecznie rozstrzygniecie w przedmiocie odpowiedzialno$ci cywilnej pozwanych nalezy do sadu
odsylajacego, w zaleznosci od okolicznosci faktycznych, ktére sad ten uzna za udowodnione.
Ograniczywszy te ostatnia cze$¢ pytania prejudycjalnego do wplywu, jaki brak wiedzy pozwanych
o naruszeniu prawa wlasciciela znaku towarowego moze mie¢ na wspomniane rozstrzygniecie,
uwazam, ze 6w brak wiedzy sam w sobie nie zwalnia ich z odpowiedzialnosci.

51 Oczywiscie przedsiebiorstwa te nie moglyby powola¢ sie na swéj brak wiedzy, gdyby zostaly powiadomione o naruszeniu przez wladciciela znaku
towarowego lub przez osobe dzialajaca w jego imieniu.

52 Kontrola ta oznacza oczywiscie, ze s3 one w stanie w kazdej chwili okresli¢ osobe, ktéra wystala im towary objete programem ,Realizowane
przez Amazon”. Pozwoliloby to uniknac¢ sytuacji takich jak w niniejszej sprawie, w ktérej Amazon Services nie byl w stanie wskazac
pochodzenia jedenastu sztuk perfum ,Davidoff Hot Water EAT 60 ml” (pkt 12 niniejszej opinii). Na rozprawie przedstawiciel Amazon twierdzit,
ze sytuacja ta jest wyjatkowa i Ze jest ona wynikiem btedu ludzkiego.

53 Takie jest brzmienie sprawozdania Amazon.Con Inc. dla US Securities and Exchange Commission, dotyczacego 2018 r., w odniesieniu do
przyjetego ryzyka: ,We also may be unable to prevent sellers in our stores or through other stores from selling unlawful, counterfeit, pirated, or
stolen goods, selling goods in an unlawful or unethical manner, violating the proprietary rights of others, or otherwise violating our policies |[...]
To the extent any of this occurs, it could harm our business or damage our reputation and we could face civil or criminal liability for unlawful
activities by our sellers”. Nalezy réwniez wspomnie¢ o siédmej klauzuli Amazon Services Europe Business Solutions Agreement w jej
najnowszym brzmieniu (zmienionym w sierpniu 2019 r.), z ktérej wynika, ze Amazon ponosi bezposrednia odpowiedzialno$¢ w stosunku do
0s6b trzecich, niezaleznie od tego, czy sa one wlascicielami praw wlasnosci intelektualnej, czy tez nabywcami towaréw, na warunkach
okreslonych w tekécie. Oba dokumenty zostaly przywolane na rozprawie.
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V. Whnioski

84. W $wietle powyzszych uwag proponuje Trybunalowi, by na pytanie prejudycjalne przedstawioone
przez Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwo$ci, Niemcy) odpowiedzial nastepujaco:

Artykul 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
nalezy interpretowac¢ w ten sposéb, ze:

— Podmiot nie skladuje na rzecz osoby trzeciej (sprzedawcy) towaréw naruszajacych prawo znakéw
towarowych w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu, jezeli nie majac wiedzy o tym
naruszeniu, nie on sam, lecz jedynie osoba trzecia zamierza oferowac te towary lub wprowadzac je
do obrotu.

— Jezeli jednak podmiot ten czynnie angazuje si¢ w dystrybucje wspomnianych towaréw w ramach
programu o cechach programu ,Realizowane przez Amazon”, do ktérego przystapil sprzedawca,
mozna uzna¢, ze podmiot ten skladuje rzeczone towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do
obrotu.

— Okolicznos¢, ze wspomniany podmiot nie wie, iz osoba trzecia oferuje lub sprzedaje swoje towary
z naruszeniem prawa wlasciciela do znaku towarowego w ramach programu takiego jak wyzej
wymieniony, nie zwalnia owego podmiotu z odpowiedzialnosci, w przypadku gdy mozna bylo od
niego zasadnie wymaga¢, aby podjal $rodki w celu wykrycia tego naruszenia.
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