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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)
z dnia 2 kwietnia 2020 r.*

[Tekst sprostowany postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r.]

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Artykul 9 — Rozporzadzenie (UE) 2017/1001 — Artykutl 9 — Prawa wynikajace ze znaku towarowego —
Uzywanie — Magazynowanie towaréw w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu —
Skladowanie w celu wysytki towaréw naruszajacych prawo do znaku towarowego, sprzedawanych
w serwisie rynku elektronicznego online

W sprawie C-567/18
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwo$ci, Niemcy)
postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 7 wrzesnia 2018 r.,
W postepowaniu:
Coty Germany GmbH
przeciwko
Amazon Services Europe Sarl,
Amazon Europe Core Sarl,
Amazon FC Graben GmbH,
Amazon EU Sarl,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan, prezes izby, 1. Jarukaitis, E. Juhdsz, M. Ilesi¢ (sprawozdawca) oraz C. Lycourgos,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,
sekretarz: D. Dittert, kierownik wydziatu,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 wrzesnia 2019 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:
— w imieniu Coty Germany GmbH — M. Fiebig, B. Weichhaus i A. Lubberger, Rechtsanwilte,

— w imieniu Amazon Services Europe Sarl oraz Amazon FC Graben GmbH - V. von Bomhard,
C. Elkemann oraz A. Lambrecht, Rechtsanwalte,

— [sprostowane postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r.] w imieniu rzadu niemieckiego — J. Moller,
M. Hellmann i U. Bartl, w charakterze petnomocnikéw

— w imieniu Komisji Europejskiej — G. Braun, E. Gippini Fournier oraz S.L. Kaléda, w charakterze
pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 9 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii
Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21),
a takze 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 (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

Whiosek ten zostal zlozony w ramach sporu miedzy Coty Germany GmbH (zwana dalej ,Coty”)
a Amazon Services Europe Sarl, Amazon Europe Core Sarl, Amazon FC Graben GmbH oraz Amazon
EU Sarl w przedmiocie sprzedazy na platformie handlowej witryny internetowej www.amazon.de przez
sprzedawce trzeciego — bez zgody Coty — flakonéw perfum, dla ktérych prawa wynikajace ze znaku
towarowego nie zostaly wyczerpane.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 207/2009

Artykut 9 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Prawa przyznane przez [unijny] znak towarowy”,
przed zmiana wprowadzona rozporzadzeniem 2015/2424 w ust. 1 i 2 przewidywat:

»1. [Unijny] znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku. Wtasciciel znaku
jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towaréw lub ustug identycznych
z tymi, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identyczno$ci lub podobieristwa do [unijnego]
znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy
[unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobiefistwo wprowadzenia w bfad opinii
publicznej; prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo
skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
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¢) oznaczenia identycznego lub podobnego do [unijnego] znaku towarowego w odniesieniu do
towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano [unijny] znak
towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma [w Unii Europejskiej] i w przypadku gdy
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzys¢ z powodu lub
jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy [unijnego] znaku towarowego.

2. Na podstawie warunkow okreslonych ust. 1 moga by¢ zakazane w szczegdlno$ci nastepujace
dziatania:

[...]

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

[...]".

Rozporzadzenie nr 207/2009, zmienione rozporzadzeniem 2015/2424, zostalo ze skutkiem od dnia
1 pazdziernika 2017 r. uchylone i zastapione rozporzadzeniem 2017/1001.

Rozporzgdzenie 2017/1001
Artykut 9 rozporzadzenia 2017/1001 przewiduje:

»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 usltug, oznaczenia, w przypadku gdy:

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

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sa identyczne z towarami lub uslugami, dla ktérych
unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobne, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéow w blad; prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od
tego, czy jest ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére sa identyczne z tymi,
podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany,
w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny przynosi nienalezna korzy$¢ z racji odrdzniajacego charakteru lub renomy unijnego
znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

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

[...]
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b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem, lub oferowanie lub $§wiadczenie uslug pod tym oznaczeniem;

[...]".

Dyrektywa 2000/31

Artykul 14 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie niektérych aspektéw prawnych uslug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegdlnosci
handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (,dyrektywy o handlu elektronicznym”) (Dz.U.
2000, L 178, s. 1), zatytulowany ,Hosting”, w ust. 1 stanowi:

,Panstwa czlonkowskie zapewniaja, zeby w przypadku $wiadczenia ustugi spoleczenstwa
informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji przekazanych przez ustugobiorce
ustugodawca nie byl odpowiedzialny za informacje przechowywane na Zzadanie uslugobiorcy, pod
warunkiem ze:

a) uslugodawca nie ma wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym charakterze dziatalnosci lub
informacji, a w odniesieniu do roszczenn odszkodowawczych — nie wie o stanie faktycznym lub
okoliczno$ciach, ktére w sposéb oczywisty swiadcza o tej bezprawnosci;

lub

b) ustugodawca podejmuje niezwlocznie odpowiednie dzialania w celu usuniecia lub uniemozliwienia
dostepu do informacji, gdy uzyska takie wiadomosci lub zostanie o nich powiadomiony”.

Dyrektywa 2004/48

Artykul 11 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), opatrzony tytutem
»Zakazy sadowe”, stanowi w zdaniu pierwszym:

»Panstwa cztonkowskie zapewniaja, ze tam, gdzie podjeta zostala decyzja sadu stwierdzajaca naruszenie
prawa wlasnosci intelektualnej, organy sadowe moga wydawaé naruszajacym zakaz kontynuacji
naruszenia”.

Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne

Coty, bedaca dystrybutorem perfum, posiada licencje na unijny znak towarowy DAVIDOFF,
zarejestrowany pod nr. 876874 (zwany dalej ,spornym znakiem towarowym”), chroniony dla
nastepujacych towaréw: ,$rodki perfumeryjne, olejki eteryczne i kosmetyki”.

Amazon Services Europe oferuje sprzedawcom zewnetrznym mozliwos$¢ oglaszania ofert sprzedazy ich
towaréow w czesci ,Amazon-Marketplace” witryny internetowej www.amazon.de. W razie sprzedazy
umowy dotyczace tych towaréw sa zawierane miedzy tymi sprzedawcami zewnetrznymi a nabywcami.
Sprzedawcy zewnetrzni maja ponadto mozliwos¢ korzystania z programu ,Realizacja przez Amazon”,
w ramach ktérego towary te sa przechowywane przez spétki nalezace do koncernu Amazon, w tym
Amazon FC Graben, ktéra prowadzi sktad. Wysylka tych towaréw jest realizowana przez zewnetrznych
ustugodawcdw.
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W dniu 8 maja 2014 r. zatrudniony przez Coty ,tajemniczy klient” zakupil przez strone internetowa
www.amazon.de flakon perfum ,Davidoff Hot Water EAT 60 ml” oferowany do sprzedazy przez
sprzedajaca zewnetrzna (zwana dalej ,sprzedajaca”) i wystany przez koncern Amazon w ramach tego
programu. Po wystosowaniu przez Coty do sprzedajacej wezwania w zwiazku z tym, ze prawa
wynikajace ze spornego znaku towarowego nie ulegly wyczerpaniu w odniesieniu do towaréw
powierzonych w ramach tego programu przez sprzedajaca Amazon FC Graben, gdyz towary te nie
zostaly wprowadzone do obrotu w Unii pod tym znakiem przez wtlasciciela lub za jego zgoda,
sprzedajaca zobowigzala sie do zaprzestania naruszen, dofaczajac klauzule o odpowiedzialnosci karnej.

Pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. Coty wezwala Amazon Services Europe do wydania wszystkich
flakonéw perfum opatrzonych spornym znakiem towarowym, przechowywanych na rachunek
sprzedajacej. Amazon Services Europe wyslal do Coty przesylke zawierajaca 30 flakonéw perfum. Po
poinformowaniu Coty przez inng spétke nalezaca do koncernu Amazon, ze 11 z 30 przeslanych sztuk
pochodzilo z zapaséw innego sprzedawcy, Coty zazadala od Amazon Services Europe podania nazwiska
i adresu tego innego sprzedawcy, poniewaz w przypadku 29 z tych 30 flakonéw nie doszlo do
wyczerpania praw wynikajacych ze spornego znaku towarowego. Amazon Services Europe
odpowiedzial, ze nie jest w stanie nada¢ temu zadaniu dalszego biegu.

Uznajac, ze zachowanie z jednej strony Amazon Services Europe, a z drugiej strony Amazon FC
Graben narusza prawo do spornego znaku towarowego, Coty zazadala w szczegdlnosci, by tym dwém
spotkom nakazano, pod grozba sankcji, zaniechania magazynowania lub wysyltki badZz powodowania
magazynowania lub wysylki w Niemczech, w obrocie handlowym, perfum opatrzonych znakiem
towarowym Davidoff Hot Water, jezeli towary te nie zostaly wprowadzone do obrotu w Unii za jej
zgoda. Tytulem subsydiarnym zazadala ona wydania wobec tych spélek takiego samego nakazu
w odniesieniu do perfum opatrzonych znakiem towarowym Davidoff Hot Water EdT 60 ml, a dalszym
tytutem subsydiarnym wydania wobec nich takiego samego nakazu w odniesieniu do perfum
opatrzonych znakiem towarowym Davidoff Hot Water EdT 60 ml skladowanych na rachunek
sprzedajacej lub tych, ktérych nie mozna powigza¢ z zadnym innym sprzedawca.

Landgericht (sad krajowy, Niemcy) oddalit powddztwo Coty. Coty przegrala w postepowaniu
odwotawczym, poniewaz sad odwolawczy uznal w szczegélnosci, ze Amazon Services Europe ani nie
magazynowal, ani nie wysylal przedmiotowych towaréw, oraz ze Amazon FC Graben przechowywat te
towary na rachunek sprzedajacej i innych sprzedawcéw zewnetrznych.

Coty wniosta skarge rewizyjna do sadu odsylajacego. Strona pozwana przed tym sadem sa wylacznie
Amazon Services Europe i Amazon FC Graben.

Sad odsylajacy wskazuje, ze rozstrzygniecie tej skargi, w zakresie w jakim Coty kwestionuje ocene sadu
odwotawczego, ktérego zdaniem Amazon FC Graben nie jest odpowiedzialny jako sprawca naruszenia
prawa do znaku towarowego, zalezy od wykladni art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz
art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001.

Sad ten podkresla w szczegdlnosci, ze rozstrzygniecie skargi rewizyjnej zalezy od tego, czy przepisy te
nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze podmiot, ktéry przechowuje na rzecz osoby trzeciej towary
naruszajace prawo do znaku towarowego, nie wiedzac o naruszeniu tego prawa, magazynuje te towary
w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepiséw, nawet jezeli
wylacznie osoba trzecia zamierza oferowac te towary lub wprowadzac je do obrotu.

Sad odsylajacy uscisla réwniez, ze skoro Coty uzasadnia jedno ze swoich zadan ryzykiem powrotu do
naruszenia, jej powddztwo bedzie zasadne wylacznie w razie stwierdzenia bezprawnosci zachowania
pozwanych spélek koncernu Amazon zaréwno na dzien =zaistnienia okolicznosci faktycznych
w sprawie w postepowaniu gtéwnym, jak na dzien wydania orzeczenia rozstrzygajacego w przedmiocie
skargi rewizyjnej.
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W tych okolicznosciach Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci, Niemcy) postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

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

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

W przedmiocie dopuszczalnosci

Coty podnosi po pierwsze, ze pytanie prejudycjalne, tak jak sformulowal je sad odsylajacy, dotyczy
zasadniczo prowadzacego sklad, ktéry nie udziela Zadnego wsparcia w oferowaniu do sprzedazy,
w sprzedazy lub wprowadzaniu do obrotu towaréw u niego skladowanych. Tymczasem Amazon FC
Graben nie odpowiada jej zdaniem takiej charakterystyce, jesli wzia¢ pod uwage ustugi proponowane
przez inne spotki koncernu Amazon w ramach wprowadzania do obrotu odno$nych towaréw, a zatem
nie mozna wykluczy¢, ze pytanie prejudycjalne dotyczy problemu natury hipotetycznej lub Ze nie ma
ono zadnego zwiazku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu w postepowaniu gtéwnym.

Po drugie Coty zauwaza, ze opis pozwanych w postepowaniu gléwnym zawarty w postanowieniu
odsylajacym nie odzwierciedla dostatecznie roli, jaka we wprowadzaniu do obrotu przedmiotowych
towaréw odegraly Amazon Services Europe i Amazon FC Graben. W tym kontek$cie twierdzi ona, ze
w komunikacji na potrzeby sprzedazy i podczas wykonywania umowy sprzedazy spotki te calkowicie
zastepuja sprzedawce. Ponadto na zlecenie Amazon Services Europe i Amazon EU, jak wskazuje Coty,
Amazon Europe Core stale promuje odnosne towary w witrynie internetowej www.amazon.de poprzez
ogloszenia reklamowe w wyszukiwarce Google, ktére odsytaja do ofert proponowanych zaréwno przez
Amazon EU we wlasnym imieniu, jak i przez osoby trzecie, zarzadzanych przez par Amazon Services
Europe. Tak wiec dziatalno$§¢ pozwanych, rozpatrywana jako calo$é¢, wykracza dalece poza role, jaka
odegral eBay w sprawie zakonczonej wyrokiem z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09,
EU:C:2011:474).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze kiedy Trybunal udziela odpowiedzi na pytania prejudycjalne,
jest on zobowiazany uwzgledni¢, zgodnie z podzialem kompetencji miedzy sadami Unii a sadami
krajowymi, stan faktyczny i prawny, w jaki wpisuja si¢ te pytania, w takiej postaci, w jakiej zostal on
okreslony w postanowieniu odsytajacym (wyroki: z dnia 5 grudnia 2017 r., M.A.S. i M.B., C-42/17,
EU:C:2017:936, pkt 24; a takze z dnia 14 listopada 2019 r., Spedidam, C-484/18, EU:C:2019:970,
pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

Poniewaz sad odsylajacy jest wylacznie wlasciwy do ustalenia i oceny stanu faktycznego w zawistym
przed nim sporze, Trybunal powinien co do zasady ograniczy¢ swoje badanie do tych elementéw
oceny, ktére sad odsylajacy postanowil mu przedstawi¢, a zatem kierowac sie sytuacja, ktéra sad ten
uwaza za wykazang, i nie moze by¢ zwiazany hipotezami prezentowanymi przez jedna ze stron
w postepowaniu gtéwnym (wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r., Hiinnebeck, C-479/14, EU:C:2016:412,
pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wylacznie do sadu krajowego, przed ktérym toczy sie spdr i ktéry musi przyja¢ odpowiedzialno$é za
majace zapa$é orzeczenie sadowe, nalezy — przy uwzglednieniu okolicznosci konkretnej sprawy —
zarédwno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbedne uzyskanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, jak i znaczenia przedstawianych Trybunalowi pytan. W zwigzku z tym, jesli
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postawione pytania dotycza wyktadni prawa Unii, Trybunal jest co do zasady zobowiazany do wydania
orzeczenia (wyrok z dnia 19 grudnia 2019 r.,, Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, pkt 18
i przytoczone tam orzecznictwo).

Oznacza to, ze pytania dotyczace prawa Unii korzystaja z domniemania posiadania znaczenia dla
sprawy. Odmowa wydania przez Trybunal orzeczenia w przedmiocie zlozonego przez sad krajowy
pytania prejudycjalnego jest mozliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze wykladnia prawa Unii, o ktéra
wniesiono, nie ma zadnego zwigzku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem postepowania gtéwnego,
gdy problem jest natury hipotetycznej badz gdy Trybunal nie dysponuje informacjami w zakresie stanu
faktycznego lub prawnego niezbednymi do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na postawione mu pytania
(wyrok z dnia 19 grudnia 2019 r., Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, pkt 19 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Nie ma to miejsca w niniejszym przypadku.

Po pierwsze, jak wynika jednoznacznie z postanowienia odsylajacego i jak przypomniano w pkt 15
niniejszego wyroku, rozstrzygniecie skargi rewizyjnej zalezy zdaniem sadu odsylajacego od wykladni
art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001,
o ktérej dokonanie wnosi ten sad w celu w celu ustalenia ewentualnej odpowiedzialno$ci Amazon FC
Graben za naruszenie prawa Coty do znaku towarowego.

Po drugie Trybunal dysponuje informacjami na temat stanu faktycznego i prawnego niezbednymi do
udzielenia uzytecznej odpowiedzi na zadane mu pytanie. Z postanowienia odsylajacego jasno bowiem
wynika, ze po pierwsze Amazon Services Europe oferuje sprzedawcom zewnetrznym mozliwos¢
oglaszania ofert sprzedazy ich towaréw w czesSci ,Amazon-Marketplace” witryny internetowej
www.amazon.de oraz po drugie, ze Amazon FC Graben prowadzi skfad, w ktérym odno$ne towary sa
sktadowane.

Ponadto, jezeli chodzi o brak w postanowieniu odsylajacym opisu Amazon EU i Amazon Europe Core,
nalez stwierdzi¢, ze ewentualna odpowiedzialno$¢ tych spétek nie jest przedmiotem skargi rewizyjnej
przed sadem odsylajacym, a tym samym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

W konsekwencji pytanie prejudycjalne jest dopuszczalne.

Co do istoty

Poprzez swoje pytanie sad odsylajacy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 9 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowad
w ten sposéb, ze podmiot, ktéry skladuje dla osoby trzeciej towary naruszajace prawo do znaku
towarowego, nie wiedzac o tym naruszeniu, nalezy uzna¢ za podmiot magazynujacy te towary w celu
ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepiséw, jezeli podmiot ten nie
realizuje tych celéw osobiscie.

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, ktérego
istota zostala powtérzona w art. 9 ust. 1 i 2 rozporzadzenia 2017/1001, unijny znak towarowy
przyznaje wlascicielowi wylaczne prawo do uniemozliwienia wszelkim osobom trzecim uzywania
w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw
lub uslug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych ten znak towarowy zostal zarejestrowany, lub
oznaczenia, w przypadku ktérego — z powodu identycznosci z unijnym znakiem towarowym lub
podobienistwa do niego i z powodu identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug chronionych
tym znakiem - istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad, lub oznaczenia
identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towaréw lub
ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych ten znak towarowy zostal zarejestrowany,
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w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
przynosi nienalezna korzy$¢ z odrézniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego badz jest dla
nich szkodliwe.

Artykul 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, ktérego istota zostala powtérzona w art. 9 ust. 3
rozporzadzenia 2017/1001, wymienia w sposéb niewyczerpujacy rodzaje uzywania, ktérych wtasciciel
znaku towarowego moze zakaza¢ na podstawie art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 1
rozporzadzenia 2017/1001 (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od
C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 65).

Wsréd nich, w art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, ktdérego istota zostala powtdrzona
w art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001, figuruje oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do
obrotu lub ich magazynowanie w tym celu.

W niniejszej sprawie z postanowienia odsylajacego wynika po pierwsze, ze pozwane w postepowaniu
gléwnym jedynie skladowaly odnosne towary, nie oferujac ich osobiscie do sprzedazy ani nie
wprowadzajac do obrotu, a po drugie, ze nie zamierzaly tez oferowac tych towaréw ani wprowadzaé
ich do obrotu.

Nalezy zatem ustali¢, czy tego rodzaju czynno$¢ skladowania mozna uznaé za ,uzywanie” znaku
towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
2017/1001, a w szczegdlnosci za ,magazynowanie” tych towaréw w celu ich oferowania lub
wprowadzania do obrotu w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, ktérego istota
zostala powtérzona w art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001.

W tej kwestii nalezy w pierwszej kolejnosci przypomnie¢, ze ani rozporzadzenie nr 207/2009, ani
rozporzadzenie 2017/1001 nie definiuja pojecia ,uzywania” w rozumieniu art. 9 tych rozporzadzen.

Trybunal mial juz jednak sposobno$¢ podkresli¢, ze zgodnie ze zwyklym rozumieniem wyrazenie
»uzywania” wymaga czynnego zachowania i bezposredniego lub po$redniego kierowania czynnoscia
stanowigca uzywanie. W tej kwestii wskazal on, ze art. 9 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, ktérego
istota zostala powtérzona w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001, wymieniajacy w sposob
niewyczerpujacy rodzaje uzywania, ktérych wilasciciel znaku towarowego moze zakazaé, wspomina
wylacznie o aktywnych zachowaniach osoby trzeciej (zob. podobnie wyroki: z dnia 3 marca 2016 r.,
Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 39, 40; a takze z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha
i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 38).

Trybunal przypomnial réwniez, ze celem tych przepiséw jest przyznanie wlascicielowi instrumentu
prawnego pozwalajacego mu zakaza¢ wszelkiego uzywania jego znaku towarowego przez osobe trzecia
bez jego zgody — i tym samym je zakonczy¢. Niemniej jedynie osoba trzecia, ktéra bezposrednio lub
posrednio kieruje czynnoscia stanowigca uzywanie, moze faktycznie zakonczy¢ to uzywanie
i dostosowac sie¢ w ten sposéb do wspomnianego zakazu (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r.,
Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 41).

Trybunal niejednokrotnie zreszta orzekal, Ze uzywanie przez osobe trzecig oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym lub don podobnego wymaga co najmniej, by oznaczenie to bylo wykorzystywane
przez te osobe w ramach jej wlasnej komunikacji handlowej. Dany podmiot moze zatem umozliwi¢
swoim klientom uzywanie oznaczen identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnymi,
nie uzywajac tych oznaczen osobiscie (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France
i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 56).
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Trybunal uznal zatem, w odniesieniu do administrowania platforma handlu elektronicznego, ze
uzywanie oznaczen identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach
sprzedazy wyswietlanych w serwisie rynku elektronicznego online jest dokonywane przez
klientéw-sprzedajacych operatora tego rynku, a nie przez samego operatora (zob. podobnie wyrok
z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 103).

Wskazal on réwniez, w odniesieniu do przedsigbiorstwa, ktérego gltéwna dzialalno$¢ polega na
rozlewaniu do puszek napojéw wytwarzanych przez nie samo lub przez osoby trzecie, ze uslugodawca,
ktéry ogranicza sie do napelniania na zlecenie i wedlug instrukcji osoby trzeciej puszek juz opatrzonych
oznaczeniami podobnymi do znakéw towarowych i tym samym do wykonywania po prostu technicznej
czesci procesu produkcji towaru koncowego — przy czym nie ma najmniejszego interesu w odniesieniu
do zewnetrznego przedstawienia wspomnianych puszek, a w szczegélnosci do oznaczen tam
widniejacych — sam nie dokonuje ,uzywania” tych oznaczen, ale tworzy jedynie techniczne warunki
niezbedne do tego, by ta osoba trzecia mogla dokonywac takiego uzywania (zob. podobnie wyrok
z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 30).

Podobnie Trybunal orzekl, ze o ile podmiot gospodarczy, ktéry dokonuje przywozu towardéw
oznaczonych znakiem towarowym, ktérego nie jest wlascicielem, lub przekazuje te towary
skfadujacemu w celu wprowadzenia do obrotu, dokonuje ,uzywania” oznaczenia identycznego z tym
znakiem towarowym, o tyle niekoniecznie jest tak w przypadku sktadujacego, ktéry $wiadczy ustuge
skladowania opatrzonych cudzym znakiem towarowym (zob. podobnie wyrok z dnia 16 lipca 2015 r.,
TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 42, 45).

Fakt stworzenia technicznych warunkéw niezbednych do uzywania oznaczenia i pobierania za te ustuge
wynagrodzenia nie oznacza bowiem, ze podmiot $§wiadczacy taka usluge sam uzywa wspomnianego
oznaczenia (zob. podobnie wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do
C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 57; z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10,
EU:C:2011:837, pkt 29).

W drugiej kolejnosci z brzmienia art. 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, ktérego istota zostata
powtérzona w art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001, wynika, ze przepis ten dotyczy konkretnie
oferowania towaréw, wprowadzania ich do obrotu, ich magazynowania ,w tym celu” czy tez
$wiadczenia ustug pod danym oznaczeniem.

Wynika stad, ze aby skladowanie towaréw opatrzonych oznaczeniami identycznymi ze znakami
towarowymi lub do nich podobnymi moglo zosta¢ zakwalifikowane jako ,uzywanie” tych oznaczen,
konieczne jest jeszcze — jak w istocie zauwazyl rzecznik generalny w pkt 67 opinii — zeby podmiot
gospodarczy dokonujacy tego skltadowania sam dazyl do realizacji celu, o ktéorym mowa w tym
przepisie, a polegajacego na oferowaniu towaréw lub ich wprowadzaniu do obrotu.

W przeciwnym wypadku nie sposéb przyjaé, ze czynno$é stanowigca uzywanie jest czynem tego
podmiotu ani ze oznaczenie jest wykorzystywane w ramach jego wlasnej komunikacji handlowej.

Tymczasem w niniejszej sprawie — jak zauwazono w pkt 34 niniejszego wyroku — jezeli chodzi
o pozwane w postepowaniu gléwnym, sad odsylajacy jednoznacznie wskazuje, ze nie oferowaly one
osobiscie przedmiotowych towaréw do sprzedazy ani nie wprowadzaly ich do obrotu. Sad ten uscislit
zreszta w treSci swego pytania, ze to wylacznie osoba trzecia zamierza oferowaé towary lub
wprowadzac¢ je do obrotu. Wynika stad, ze osobiscie nie dokonuja one uzywania oznaczenia w ramach
wlasnej komunikacji handlowe;j.

Whniosek ten nie wplywa jednak na mozliwo$¢ uznania, ze pozwane te dokonuja osobi$cie uzywania
oznaczenia w odniesieniu do flakonéw perfum, ktére magazynowalyby nie na rachunek sprzedawcéw
zewnetrznych, lecz na wlasny rachunek lub ktére, w braku mozliwosci zidentyfikowania sprzedawcéw
zewnetrznych, bylyby oferowane do sprzedazy przez te pozwane osobiscie.
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Wreszcie, niezaleznie od rozwazan przedstawionych w pkt 47 niniejszego wyroku, nalezy przypomnie¢,
ze z utrwalonego orzecznictwa Trybunalu wynika, ze w zakresie, w jakim podmiot gospodarczy
umozliwil innemu podmiotowi uzywanie znaku towarowego, jego role nalezy w stosownym wypadku
ocenia¢ z perspektywy innych norm prawnych niz art. 9 rozporzadzenia nr 207/2009 lub art. 9
rozporzadzenia 2017/1001 (zob. podobnie wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od
C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 57; z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie
Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 35), takich jak art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 lub art. 11
zdanie pierwsze dyrektywy 2004/48.

W tej kwestii nalezy zauwazy¢, ze Coty zwrdcila sie do Trybunalu — na wypadek udzielenia przez niego
negatywnej odpowiedzi na pytanie postawione przez sad odsylajacy — o wypowiedzenie si¢ w kwestii,
czy dzialalno§¢ administratora rynku elektronicznego online w warunkach takich jak w sprawie
w postepowaniu gléwnym wchodzi w zakres zastosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, a jezeli
nie, to czy takiego administratora mozna uzna¢ za ,naruszajacego” w rozumieniu art. 11 zdanie
pierwsze dyrektywy 2004/48.

Przypomnie¢ jednak trzeba, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie nalezy bada¢ innych pytan
przedstawionych Trybunalowi przez strony postepowania gtéwnego niz te, ktére stanowily przedmiot
postanowienia odsylajacego sadu krajowego (wyrok z dnia 3 wrzesnia 2015 r., A2A, C-89/14,
EU:C:2015:537, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

Tymczasem jest bezsporne, ze we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sad
odsytajacy nie przedstawil tego pytania, a zatem nie nalezy udziela¢ na nie odpowiedzi.

W $wietle powyzszych rozwazan na przedlozone pytanie nalezy udzieli¢ nastepujacej odpowiedzi: art. 9
ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 nalezy
interpretowaé w ten sposdb, ze podmiot, ktéry skiaduje dla osoby trzeciej towary naruszajace prawo
do znaku towarowego, nie wiedzac o tym naruszeniu, nalezy uzna¢ za podmiot, ktéry nie magazynuje
tych towaréw w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepiséw, jezeli
podmiot ten nie realizuje tych celéw osobiscie.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz koszty stron
w postepowaniu gtéwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (piata izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 9 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego [Unii Europejskiej] 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 interpretowa¢ w ten sposob, ze podmiot, ktéory skladuje dla osoby
trzeciej towary naruszajace prawo do znaku towarowego, nie wiedzac o tym naruszeniu, nalezy
uznac za podmiot, ktéry nie magazynuje tych towaréw w celu ich oferowania lub wprowadzania
do obrotu w rozumieniu tych przepisow, jezeli podmiot ten nie realizuje tych celéw osobiscie.

Podpisy
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