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W Rattsfallssamlingen

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
foredraget den 28 november 2019

Mal C-567/18

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

(begdran om forhandsavgorande fran Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen, Tyskland))

"Begédran om forhandsavgorande — EU-varumirke — Varumarkets rattsverkan — Réattigheter som ar
knutna till varumérket — Rétt att forbjuda tredje man att lagra varor for att bjuda ut dem till forséljning
eller marknadsfora dem — Lagring av varor av en tredje man som inte kinner till varumérkesintranget”

1. I domen Coty Germany,” behandlade domstolen ett av de problem som “plattformar som
utomstaende foretag tillhandahaller f6r natforséljning av [lyx]varor” ger upphov till, inom ramen for
ett selektivt distributionssystem. Tvistefrigan i det malet gillde giltigheten av det forbud mot att
anvinda sig av siddana plattformar (eller av utomstiende foretag for natforsiljning) som alagts
aterforsdljare av viss kosmetika, for att sékerstilla varornas lyxframtoning.

2. Samma foretag som var upphov till den tvisten (Coty Germany Gmbh) har vickt en talan i tysk
domstol som ocksa handlar om e-handelsplattformarnas agerande, bland annat en av de mest kianda,
ndmligen Amazon. Enligt Coty Germany har vissa foretag i Amazonkoncernen asidosatt den rétt som
innehavaren av ett EU-varumirke har att forhindra tredje man att anvinda kidnnetecknet.’
Asidosittandet utgors enligt Coty Germany av att dessa foretag utan varumérkesinnehavarens
tillstand, medverkar i forsiljningen av en parfym som skyddas av det varumirke som Coty Germany
innehar licens for.

1 Originalspréak: spanska.
2 Dom av den 6 december 2017 (C-230/16, EU:C:2017:941).

3 Begiran om forhandsavgorande framstills mot bakgrund av EU-varumairkesritten. Om domstolen i slutindan skulle komma fram till att
svarandena inte har anvdnt varumdrket, skulle deras ansvar &ndd kunna provas, antingen med stod av Europaparlamentets och radets
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rttsliga aspekter pa informationssamhallets tjinster, sérskilt elektronisk handel, pa den inre
marknaden ("Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 2000, s. 1), om de agerar mellanhénder vid elektronisk handel; eller med stéd av
Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sékerstillande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 157,
2004, s. 45).
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3. Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen, Tyskland), som i sista instans ska avgora tvisten efter
det att domstolarna i forsta och andra instans har meddelat sina domar, har stillt fragor till
EU-domstolen om tolkningen av artikel 9.2 i férordning (EG) nr 207/2009,* som avgridnsar de
rittigheter som tillhor innehavaren av ett EU-varumirke.®

L. Tillimpliga bestimmelser: Forordning (EU) 2017/1001°

4. Genom forordning 2017/1001 kodifierades och ersattes férordning 207/2009, som var tillamplig vid
tidpunkten for de faktiska omstidndigheterna i malet. Den hédnskjutande domstolen hdnvisar till bada
forordningarna och betonar att den som nu giller ska tillimpas mot bakgrund av karaktdren av den
talan som véckts. Under alla forhéallanden skiljer sig inte lydelsen av den bestimmelse som &r relevant
i forevarande mal” i nagot vasentligt avseende mellan de béda forordningarna.

5. I artikel 9 ("Rattigheter som &r knutna till ett EU-varumarke”) foreskrivs foljande:
”1. Registreringen av ett EU-varumérke ger innehavaren en ensamritt.

2. Utan att det paverkar innehavares rittigheter som forvdarvats fore ansokningsdagen eller
prioritetsdagen for EU-varumirket ska innehavaren av ett EU-varumérke ha ritt att forhindra tredje
man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet, for varor eller tjanster, anvdnda ett
tecken om

a) tecknet dr identiskt med EU-varumirket och anvinds for varor eller tjanster som ér identiska med
dem for vilka EU-varumaérket ar registrerat,

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas med stod av punkt 2:

b) Att utbjuda varor till forséljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa dandamaél eller utbjuda
eller tillhandahélla tjanster under tecknet.

II. De faktiska omstindigheterna, forfarandena vid de nationella domstolarna och
tolkningsfragan

6. Coty Germany, som siljer kosmetika i Tyskland, ar innehavare av en licens for EU-varumairket
DAVIDOFF, som avser skydd for varorna “perfumery, essential oils, cosmetics”. I egenskap av
licenstagare har Coty Germany befogenhet att i eget namn utnyttja den rdtt som ar knuten till
kannetecknet (en befogenhet som Coty Germany har erhallit av den som registrerat varumarket).

4 Rédets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken (EUT L 78, 2009, s. 1).

5 Den 23 mars 2016 ersattes begreppet "gemenskapsvarumirke” med begreppet "EU-varumérke”, enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och
radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om dndring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken
och av kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om
upphdvande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran fér harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

6 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumiérken (EUT L 154, 2017, s. 1).

7 Det vill séga artikel 9.2 b i férordning nr 207/2009 och artikel 9.3 b i férordning 2017/1001.
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7. Amazon Services Europe sarl (nedan kallat Amazon Services), som har site i Luxemburg, ger
tredjepartssiljare mojlighet att ldgga upp erbjudanden for sina varor pa webbplatsen amazon.de.
Kopeavtalen for varor som siljs pa detta sétt ingas mellan tredjepartssiljarna och koparna.

8. Tredjepartssiljarna har mojlighet att delta i programmet "Transport via Amazon”,® som innebir att
varor lagras av foretag i Amazonkoncernen och skickas till koparen och att andra kompletterande
tjidnster tillhandahalls.

9. Den 8 maj 2014 bestillde en testkopare fran Coty Germany via webbplatsen amazon.de en parfym,
"Davidoff Hot Water EdT 60 ml”, som sdljaren OE (nedan kallad séljaren) bjod ut till forséljning med
anmarkningen "Versand durch Amazon” ("Transport via Amazon”), eftersom sdljaren hade valt att
anvinda sig av det programmet.

10. Amazon Services hade gett i uppdrag at Amazon FC Graben GmbH (nedan kallat Amazon FC),
som dr ett foretag i samma koncern som driver ett lager och som har site i Graben, Tyskland, att
lagra séljarens varor.

11. Efter det att Coty Germany fatt kinnedom om forsiljningen av dessa varor uppmanade foretaget
sdljaren att upphora med forsdljningen, med motiveringen att de réttigheter som var knutna till
parfymen inte var konsumerade. Som svar lamnade siljaren en utfistelse dirom under straffansvar.

12. Coty Germany krévde genom skrivelse av den 2 juni 2014 att Amazon Services skulle 6verlimna
alla "Davidoff Hot Water EAT 60 ml”-parfymer som tillhorde séljaren. Amazon Europe skickade ett
paket till Coty Germany som inneholl 30 stycken av ndmnda parfym. Efter det att ett annat foretag i
Amazonkoncernen hade informerat om att 11 av de 30 parfymerna horde till en annan siljares lager,
begirde Coty Germany att Amazon Services skulle limna ut namn och adress till denna andra séljare,
eftersom konsumtion av rattigheterna till 29 av de 30 parfymerna inte hade skett. Amazon Services
meddelade att det inte ldngre gick att faststilla fran vilket varulager de 11 berérda parfymerna
harstammade.

13. Coty Germany anser att Amazon Services och Amazon FC:s agerande utgor ett varumarkesrattsligt
intrang, och har vickt talan och yrkat att de bada foretagen ska forbjudas att i sin naringsverksamhet i
Forbundsrepubliken Tyskland lagra eller skicka parfymer av mérket "Davidoff Hot Water” i syfte att
sldppa ut dem pa marknaden i Tyskland (eventuellt via tredje man).

14. Talan avsag produkter som inte har sldppts ut pd marknaden i landet, i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen eller i en stat som dr part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
av varumirkesinnehavaren eller tredje man med tillstdind av varumirkesinnehavaren.” Talan innehéll
daven ett yrkande om skadestind (det yrkade beloppet var pa 1973,90euro, jamte rdnta pa
5 procentenheter over gillande basrdntesats fran den 24 oktober 2014).

15. Savil domstolen i forsta instans som domstolen i andra instans' ogillade Coty Germanys talan.
Domstolen i andra instans slog bland annat fast foljande:

— Amazon FC har inte sjilv utnyttjat det omtvistade varumérket och har inte heller innehaft
parfymerna i syfte att sjdlv bjuda ut dem till forséljning eller marknadsféra dem, utan endast lagrat
dem for siljarens rikning. Darfor kan Amazon FC inte forelaggas forbud som intrangsgorare med

8 Pa Amazons fem webbplatser i Europeiska unionen bendmns programmet Versand durch Amazon (amazon.de); Logistica de Amazon
(amazon.es); Logistica di Amazon (amazon.it); Expedié par Amazon (amazon.fr); och Fulfilment by Amazon (amazon.co.uk).

9 TIandra hand yrkade Coty Germany att domstolen skulle doma enligt yrkandet i férsta hand med avseende pa parfymer av market "Davidoff Hot
Water EAT 60 ml” eller for partier av den parfymen som forts in av sdljaren.

10 Dom av Oberlandesgericht Miinchen (Miinchens regionala 6verdomstol, Tyskland) den 29 september 2017 (Az.: 29 U 745/16).
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avseende pa parfymerna. Det kan inte heller bli aktuellt med ansvar som medansvarig till eller
deltagare i varumérkesintrang, eftersom det inte framgar att Amazon FC kint till att de rattigheter
som var knutna till parfymerna inte konsumerats.

— Amazon Services har varken lagrat séljarens varor eller skickat de omtvistade varorna till kunderna
och bolaget kunde dérfér i 4an mindre grad héllas ansvarigt.

16. Denna dom har 6verklagats ("Revision”) till Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen), som
har papekat att eftersom Coty Germany till stod for de yrkade forbudsforeldggandena aberopar en risk
for att overtradelsen ska upprepas, ér talan vilgrundad endast om motparternas omtvistade handlande
var rittsstridigt bade vid tidpunkten da det foretogs och vid tidpunkten for avgorandet i sista instans.

17. Den hianskjutande domstolen vill saledes fa klarlagt huruvida artikel 9.3 b i forordning (EU)
2017/1001 ska tolkas sd, att en person som lagrar varor som innebdr varumirkesintrang, utan att
kdnna till detta intrang, anses lagra dessa varor i syfte att bjuda ut dem till forséljning eller
marknadsfora dem, om denne inte sjélv, utan endast tredje man, har for avsikt att bjuda ut varorna till
forsaljning eller sdlja dem.

18. Den hinskjutande domstolen anser att denna fraga ska besvaras nekande, av foljande skal:

— Bundesgerichtshof har sjilv, ndr det giller patent, slagit fast att ren forvaring eller transport av
varor som innebdr patentintrang av en upplagsinnehavare, transportor eller speditor i regel inte
sker i syfte att bjuda ut dessa till forséljning eller marknadsféra dem.

— Det dr inte motiverat att luckra upp grénserna for innehavarens ansvar enligt 9 § Patentgesetz
genom att tillskriva den direkta innehavaren den indirekta innehavarens avsikt.

— Detta resonemang kan éven tillimpas nér det géller varumarkesratt. Att halla upplagsinnehavaren
som inte kdnde till intrdnget ansvarig som intrangsgorare med avseende pa innehav av varor,
innebér en alltfor langtgdende utvidgning av innehavarens ansvar enligt artikel 9.3 b i féorordning
(EU) 2017/1001.

19. Mot bakgrund av detta har Bundesgerichstshof hanskjutit foljande fraga till EU-domstolen rorande
tolkningen av artikel 9.2 b i forordning (EG) nr 207/2009 och artikel 9.3 b i férordning (EU)
2017/1001:

"Anses det att en person som for tredje mans rékning lagrar varor som innebdr varumaérkesintrang,
utan att kdnna till intranget, lagrar dessa varor i forsaljnings- eller marknadsforingssyfte, om denne inte
sjilv, utan endast tredje man, har for avsikt att bjuda ut varorna till forsiljning eller marknadsfora
dem?”

III. Forfarandet vid EU-domstolen
20. Beslutet att begira forhandsavgorande inkom till domstolen den 7 september 2018. Coty Germany,
Amazon Services och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Samtliga dessa

medverkade vid forhandlingen den 19 september 2019, vid vilken dven Forbundsrepubliken Tysklands
regering medverkade.

11 Den hénvisar i detta sammanhang till 9 § andra meningen punkt 1 Patentgesetz (den tyska patentlagen).
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IV. Bedomning

A. Huruvida frdagan kan tas upp till sakprovning

21. Coty Germany har gjort gillande att beslutet att begira forhandsavgorande inte avspeglar
situationen i malet pa rétt sitt och har darfor ifragasatt om tolkningsfragan kan tas upp till
sakprovning, eftersom den dr hypotetisk. Enligt Coty Germany innebar foretagen Amazon Services
och Amazon FC:s agerande inte bara att de lagrade och transporterade varorna. Deras medverkan i
avtalen om de varor som bjuds ut pa plattformen och mottagandet av betalningen for dem, innebar
bland annat att de har ingdende information om de varor som lagrats och skickats.

22. Coty Germany menar att dessa bada foretag inte bara tillhandahaller en plattform for elektronisk
forsaljning respektive lagrar de varor som deras kunder séljer, utan att de dven tillhandahéller ett antal
tjianster som tillfor ett mervirde till distributionen av dessa varor (i forevarande mal varor som innebér
varumérkesintrang). Dessutom har siljaren sett till att de bada foretagen oinskrénkt haft varorna i sin
besittning.

23. Domstolen har upprepade ganger slagit fast att den i ett forfarande enligt artikel 267 FEUF, inte
ska prova fragor om de faktiska omstindigheterna' eller kontrollera om dessa ar riktiga.” Inom
ramen for behorighetsfordelningen mellan unionsdomstolarna och nationella domstolar, ankommer
det pa EU-domstolen att beakta det faktiska och rittsliga sammanhang i vilket tolkningsfragan har
stillts, sdsom detta beskrivits i begiran om forhandsavgérande. **

24. Att en av parterna i ett mal anser att den hénskjutande domstolens beskrivning av de faktiska
omstindigheterna inte stimmer, eller anser att den é&r otillracklig, ar inte tillrdckligt for att avvisa en
tolkningsfraga. Det ankommer inte pd EU-domstolen att préova om den hinskjutande domstolens
beskrivning &r riktig, utan det ska presumeras att tolkningsfragorna &r relevanta.’” Domstolen far
avvisa tolkningsfragorna nir det &r uppenbart att den begdrda tolkningen av unionsritten inte har
nagot samband med de verkliga omstindigheterna eller saken vid den nationella domstolen, och pa
vissa andra grunder.'® S& ér inte fallet i forevarande mal.

25. Aven om det ankommer pd den nationella domstolen att géra en bedémning av de faktiska
omsténdigheterna, ska EU-domstolen emellertid anstringa sig for att ge den nationella domstolen att
anviandbart svar.'” Det finns inget som hindrar att EU-domstolen lamnar anvisningar till den nationella
domstolen, pa grundval av handlingarna i malet och parternas yttranden, om den finner det lampligt
for att forbéttra samarbetet med den nationella domstolen. **

12 Beslut av den 7 oktober 2013, Societa cooperativa Madonna dei miracoli (C-82/13, EU:C:2013:655, punkt 13).

13 Dom av den 26 april 2012, Balkan and Sea Properties och Provadinvest (C-621/10 och C-129/11, EU:C:2012:248, punkt 41 och dér angiven
rdttspraxis).

14 Dom av den 26 oktober 2017, X (C-39/16, EU:C:2017:813, punkt 38 och dér angiven réttspraxis).

15 Dom av den 22 september 2016, Breitsamer und Ulrich (C-113/15, EU:C:2016:718, punkt 34 och dar angiven réttspraxis).

16 Dom av den 20 december 2017, Global Starnet (C-322/16, EU:C:2017:985, punkt 17 och dér angiven rattspraxis).

17 Dom av den 5 juni 2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, punkt 55 och dir angiven rittspraxis).

18 Sa kan bland annat vara fallet nar generaladvokaten har gjort en bedémning av tolkningsfragan som bygger pa en tolkning av de faktiska
omstidndigheterna som skiljer sig fran den hanskjutande domstolens beskrivning. I nagot fall (dom av den 20 september 2001, Grzelczyk
(C-184/99, EU:C:2001:458, punkterna 16—18), har EU-domstolen tillatit den hénskjutande domstolen att mot bakgrund av generaladvokatens
forslag till avgérande prova huruvida de faktiska omsténdigheterna i det nationella mélet medger ett annat synsitt. I det madlet hade
generaladvokat Albert funnit att Grzelczyk uppfyllde villkoren for att betraktas som en arbetstagare, i den mening som avses i FEUF, och inte
bara som en studerande, vilket den hidnskjutande domstolen hade angett. Generaladvokaten foreslog saledes ett synsdtt som skilde sig nagot
fran den hinskjutande domstolens, men EU-domstolen holl sig strikt till de faktiska omstidndigheterna i beslutet att begira forhandsavgorande.
Se forslag till avgorande av den 28 september 2000 i det malet (C-123/11, EU:C:2000:518, punkterna 65-75.
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26. Vid forhandlingen uppmanade EU-domstolen Amazon Services och Amazon FC att precisera
“omfattningen av de tjdnster som Amazon erbjuder inom ramen for sitt program ’Transport via
Amazon”. Bland annat bad domstolen dem att "ta stéllning till Coty Germanys beskrivning i dess
skriftliga yttrande ... rérande de transaktioner som Amazon genomfor i det nationella malet for den
utomstidende séljarens rdkning”. Dessa fragor visar i sig att det inledningsvis finns en avsikt att
komplettera (den kanske nagot kortfattade) beskrivningen av de faktiska omstidndigheterna i beslutet
att begdra forhandsavgorande.

27. Mot bakgrund av hur detta mal om foérhandsavgorande har utvecklat sig ska jag dérfor tillampa tva
olika synsitt, vilka bygger pa olika sdtt att se pa de faktiska omstidndigheterna snarare dn pa olika
versioner av dem.

— A ena sidan ska jag halla mig till den beskrivning av de faktiska omstindigheterna som finns i
beslutet att begira forhandsavgorande. Enligt den beskrivningen handlar Amazon Services och
Amazon FC, vilka bada ingér i en e-handelsplattform, som huvudaktér pa denna internetbaserade
plattform (det forstndmnda foretaget) och som tillhandahallare av bland annat varulagringstjanster
(det sistnamnda foretaget).

— A andra sidan ska jag, som alternativ, beakta nyanserna i parternas yttranden och i deras svar pa
nagra av de fragor som stilldes vid forhandlingen. Det sistndmnda scenariot &r mer komplicerat
och kréver att hinsyn tas till Amazonkoncernens integrerade affirsmodell (som skiljer sig fran en
sjilvstandig modell) och till det ndrmare innehéllet i de tjinster som den erbjuder utomstidende
sdljare, ndr dessa viljer att anvianda sig av programmet "Transport via Amazon”.

28. Det forsta synsittet bygger som sagt pa Bundesgerichtshofs beskrivning, vilken sammanfaller med
beskrivningen i domen i andra instans. Bundesgerichtshof ska ta stdllning till huruvida den bara ska
hélla sig till de faktiska omstidndigheter som framkommit i de lagre instanserna (vilket &r det normala
for en kassationsdomstol) eller om den ska ga lingre och beakta betydelsen av andra omsténdigheter
som den inte har tagit med i beslutet att begira forhandsavgorande.

29. Under alla forhéallanden finns det tva omstédndigheter som ingen av parterna har ifragasatt: a)
varumirket har anvints kommersiellt utan varumérkesinnehavarens (eller licenstagarens) tillstind; b)
denna anviandning asidosatte den rittighet som dr knuten varumarket, vilken inte hade konsumerats, i
den mening som avses i forordning 2017/1001, eftersom det inte rérde sig om “varor som sldppts ut pa
marknaden i  Europeiska ekonomiska samarbetsomridet under det varumirket —av
varumadrkesinnehavaren eller tredje man med tillstand av varumirkesinnehavaren”.

B. Tolkningen av artikel 9.3 b i forordning nr 2017/1001

30. Registreringen av ett EU-varumairke ger innehavaren rétt att hindra tredje man, som inte har hans
tillstdnd, fran att i nédringsverksamhet anvinda kénnetecken som é&r identiska med varumérket med
avseende pa de varor och tjanster som ér identiska med dem for vilka varumaérket &r registrerat. Detta
foreskrivs i artikel 9.2 i férordning 2017/1001.

31. Endast om dessa villkor ar uppfyllda (det vill siga de som anges i punkt 2), far
varumirkesinnehavaren hindra tredje man fran att "utbjuda varor till forséljning, marknadsfora dem
eller lagra dem for dessa @ndamal eller utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet”. Detta
foreskrivs i punkt 3 b i samma artikel.

32. Aven om den hinskjutande domstolen inte fragar om villkoren i punkt 2 anser jag att det dr
lampligt att beakta dem, med tanke pa att det kan péverka svaret pa tolkningsfrigan. Dessutom
aterkommer de problem som ar forknippade med anvdndningen nér det ska klargoras hur punkt 3 i
samma artikel ska tolkas.
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1. Inledning: Huruvida varumdrket har anvints i den egna ndringsverksamheten

33. I domen i andra instans slog domstolen fast att Amazon FC:s agerande inte innebar en anvindning
i den mening som avses i punkt 2," men den utvecklade inte denna stindpunkt, eftersom den byggde
sitt avgorande pa att varorna inte innehades i avsikt att silja dem och att det saknades kinnedom om
att rattigheterna till varorna inte hade konsumerats

34. Vad betriffar den hénskjutande domstolen forefaller den underforstatt utgd fran att artikel 9.2 a i
férordning 2017/1001 ér tillimplig pa de omstdndigheter under vilka Amazon Services och Amazon
FC anvinder det omtvistade varumarket.

35. Kommissionen har emellertid papekat att foretagen i Amazonkoncernen inte anvinde tecknet
i fraga som ett varumairke, vilket innebar att villkoren for tillimpning av artikel 9.2 i forordning
2017/1001 inte &r uppfyllda. Eftersom punkt 2 dr en nodviandig forutsittning for tillimpningen av
punkt 3, finns det inget behov av att granska den sistndimnda punkten om kommissionens standpunkt
godtas.

36. Enligt kommissionen foljer det av domstolens praxis att mellanhdnder,” som upplagsinnehavare
och transportorer, som tillhandahéller tjanster for tredje man, inte kan hallas ansvariga for
varumérkesintrang som de gor sig skyldiga till, eftersom de inte anvinder kdnnetecknet i sin egen
reklam eller niringsverksamhet.”

37. I linje med detta erinrar kommissionen om att domstolen har behandlat en tolkningsfraga rérande
agerandet hos en ndringsidkare som drev en elektronisk marknadsplats (eBay) och som pa sin
webbplats visade annonser for produkter som var EU-varumirkesskyddade och som bjods ut till
forsdljning av personer som for detta dndamal hade registrerat sig och upprittat ett siljarkonto (eBay
tog ut provision pa genomforda transaktioner). Enligt domstolen anvéinder inte den aktoren
varumirket enbart for att visa det pé sin elektroniska marknadsplats till forman for séljaren.*

38. Domstolen har slagit fast foljande:

— Naér det ror sig om en upplagsinnehavare som "tillhandahaller tjanster bestdende i lagring av varor
forsedda med nagon annans varumairke, utgor detta ... inte anvindning av ett kdnnetecken som &r
identiskt med varumérket med avseende pa varor eller tjanster som ar identiska med dem for vilka

varumirket #r registrerat”.”

— Naér det ror sig om en niringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats, forutsatter ”[t]redje
mans anvindning av ett kdnnetecken som ér identiskt med eller liknar innehavarens varumarke i
den mening som avses i artikel 5 i [radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT L 40, 1989, s.1; svensk
specialutgéva, omrade 13, volym 17, s. 178-184)] och artikel 9 i [radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2,
s. 3-36)] ... atminstone att tredje man anvéinder kdnnetecknet i sitt eget reklammeddelande. I den
man tredje man tillhandahaller en tjanst som gor det mojligt for kunderna att, inom ramen for

19 Den ovanndmnda domen av Oberlandesgericht Miinchen ((Miinchens regionala 6verdomstol, Tyskland) del 2, B. L. 1. a) bb) (1).

20 Sa betecknar kommissionen de tva foretagen i Amazonkoncernen: betriffande Amazon Services, mot bakgrund av direktiv 2000/31; betréffande
Amazon FC, mot bakgrund av direktiv 2004/48.

21 Kommissionen hinvisar bland annat till dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics BV m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 45).
22 Dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474) (nedan kallad domen L’'Oreal, punkterna 102—104).
23 Dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl. (C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 45).
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deras néringsverksamhet sasom till exempel deras forsiljningserbjudanden, anvénda kénnetecken
som sammanfaller med varumérken pa vederborandes webbplats, anvinder han inte sjilv dessa
kidnnetecken pa sin webbplats i den mening som avses i unionsritten.”*

39. Domstolen gor sédledes atskillnad mellan olika aktorer for att avgora om tredje man anvidnder ett
kdannetecken som dr identiskt med varumairket. Det foreligger inte nidgon sadan anvindning, i den
mening som avses i artikel 9.2 i féorordning 2017/1001, nér tredje man bara tillhandahaller en teknisk
losning som krévs for att tecknet ska kunna anvindas® eller forhéller sig passiv, utan nagon direkt
eller indirekt kontroll éver den handling som utgér anvindningen.*

40. I samma syfte att prova om det foreligger en anvindning av tecknet i den hér typen av fall,
undersoker domstolen sambandet mellan tecknet och tillhandahéllarens tjdnst.” Om det inte finns
nagot sadant samband, anvinder den sistndmnde inte varumarket.

41. Med utgangspunkt i det sétt pa vilket de faktiska omstandigheterna beskrivs i beslutet att begira
forhandsavgorande, kan slutsatsen dras att Amazon Services och Amazon FC inte anvander parfymens
varumirke som sitt eget. Foretagen tillhandahaller bara typiska formedlingstjdnster at séljarna och
koparna, utan att anvidnda kénnetecknet Davidoff i sitt eget reklammeddelande eller i sin egen
néringsverksamhet.

42. Utgar man i stdllet fran det alternativa sittet att se pa de faktiska omstédndigheterna, skulle
foretagen i Amazonkoncernen kunna anses ha anvidnt kidnnetecknet Davidoff, eftersom de inte bara
tillhandaholl sdljarna digitala tekniska resurser, utan dven erbjod en tjédnst pa ett sadant sitt att det
uppstod ett samband mellan kédnnetecknet och tjénsten.

43. Det &r darfor jag anser att det finns fog for den standpunkt som kommissionen har intagit, vilken
efter att ha ifragasatt om varumérket anvindes om foretagen i Amazonkoncernen bara skapade de
tekniska forutsittningar som kréavdes for att det skulle kunna anvindas av tredje man,* frgar sig om
dessa foretag anvinder varumdrket i sin néringsverksamhet. For att sd ska vara fallet maste
tillhandhéllandet av deras tjanster innebéra en aktiv handling och en direkt eller indirekt kontroll 6ver
den handling som utgor anvéndningen,” vilket det ankommer pd den hénskjutande domstolen att
prova. Jag ska dterkomma till detta langre fram.

2. Innehav av varor for att sdlja eller marknadsfora dem

44. Om man ddremot for resonemangets skull tdnker sig att villkoren i artikel 9.2 b i forordning
2017/1001 ar uppfyllda, maste man darefter avgransa omradet for det ius prohibendi som regleras i
punkt 3 b i samma artikel.

24 Domen L’Oréal, punkterna 102 och 103.

25 Dom av den 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837) (nedan kallad domen Frisdranken Industrie Winters,
punkt 29).

26 Dom av den 3 mars 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134) (nedan kallad domen Daimler, punkt 39).

27 Domen Frisdranken Industrie Winters, punkt 32, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google (C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159,
nedan kallad domen Google France och Google, punkt 60), domen L'Oréal, punkt 92, samt beslut av den 19 februari 2009, UDV North America
(C-62/08, EU:C:2009:111, nedan kallad beslutet UDV North America, punkt 47).

28 Domen Google France och Google, punkt 57, och domen Frisdranken Industrie Winters, punkt 29.

29 Genom hénvisning till domen Daimler, punkterna 39 och 41, och till dom av den 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi
Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punkt 38).
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45. Varumirkesinnehavaren far bland annat forbjuda tredje man att utan dennes tillstaind "utbjuda
varor till forsdljning”, "marknadsfora dem” eller "lagra dem for dessa @ndamal” Den hénskjutande
domstolen undrar ndrmare bestdmt om inneborden av uttrycket “innehav ... i avsikt att till forséljning
utbjuda eller marknadsféra” de varor som innebér varumarkesintrang. *

46. Begreppet "innehav”, vars rackvidd den hédnskjutande domstolen har ifrdgasatt, aterfinns inte i alla
sprakversioner av artikel 9.3 b i forordning 2017/1001. I den franska ("détenir”) och den tyska
("besitzen”) versionen anvinds ord som har direkt koppling till réttsinstitutet innehav (possessio).
Andra versioner, som den spanska, den italienska, den portugisiska, den engelska och den svenska,
anvinder verb eller substantiv som betecknar handlingen att lagra varor.*'

47. Jag anser emellertid att tanken att inmeha i kommersiellt syfte finns i bakgrunden i samtliga
sprakversioner. Forutom lagringen (eller innehavet, i de versioner som anvinder sig av det ordet) finns
kravet att denna handling ska foretas "for dessa dndamal”, det vill sdga for att bjuda ut varorna till
forsdljning och marknadsfora dem, och betriffande den sista delen av meningen finns det inga
skillnader mellan de olika sprakversionerna.

48. Villkoren for tillimpning av denna aspekt av varumaérkesinnehavarens ius prohibendi dr saledes tva
och bada ska vara uppfyllda for att intrang i denna rétt ska anses foreligga:

— Ett materiellt villkor, ndmligen ett innehav av de varor som innebér varumirkesintrang.

— Ett avsiktsvillkor, ndmligen viljan att inneha varorna i syfte att fora ut dem pa marknaden, genom
nagon réttshandling, till exempel genom att bjuda ut dem till forséljning.

a) Det materiella villkoret: Innehavet

49. Vad giller innehavet ska det goras atskillnad mellan upplagsinnehavarens situation och situationen
for den aktor som driver den elektroniska marknadsplatsen:

— Vad betriffar den forstnamnda foljer det av ovanniamnda rittspraxis® att en upplagsinnehavare
som bara forvarar varorna at tredje man, inom ramen for sin normala niringsverksamhet, inte
uppfyller villkoren for att det ska anses foreligga ett varumairkesintrang, trots att denne direkt
innehar varorna, nidr det dr tredje man och inte upplagsinnehavaren som efterstrdvar varornas
kommersiella andamal. Darfor forefaller upplagsinnehavarens agerande inte medfora att det skapas
ett samband mellan varans kinnetecken och lagringstjinsten.*

— Vad betriffar de aktorer som bara driver en elektronisk marknadsplats, kan de inte ens anses
inneha de intrangsgérande varorna om deras formedlingsverksamhet bara dr sddan att den
motsvarar den som var foremal foér provning i domen L’Oréal.

30 Jag anser inte att jag behover fordjupa mig i begreppen “utbjudande till forsdljning” och “"marknadsforing” i deras vedertagna betydelse inom
handelns omrade. I korthet innebér det forstnaimnda begreppet en vilja att till tredje man (som kan vara en individ eller en sammanslutning)
6verldmna de varor som dr forsedda med varumirket, oavsett om erbjudandet redan fran bérjan ar juridiskt bindande for den som lamnar det
eller det enbart ror sig om en invitatio ad offerendum. Vad betriffar det sistnamnda begreppet, avses med marknadsforing den verksamhet som
medfor att varan fors in i naringsverksamheten, oftast genom att besittningsrétten overgar till tredje man.

» » » »

, "stoccaggio”,

» »

31 ”Almacenarlos armazena-los”, “stocking” och "lagra”.
32 Se punkterna 35 och foljande punkter i detta forslag till avgérande samt de tillhérande fotnoterna.

33 Situationen dr saledes jamforbar med situationen for det foretag som tappade drycker pa burkar som var forsedda med kinnetecken som
liknade ett registrerat varumirke. Se domen Frisdranken Industrie Winters, punkterna 33 och 34.
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50. Om dessa kategorier tillimpas pa de faktiska omstindigheterna sa som den hénskjutande
domstolen har beskrivit dem, innehar varken Amazon Services eller Amazon FC varor i syfte att bjuda
ut dem till forséljning eller marknadsféra dem, i den mening som avses i artikel 9.3 b i forordning
2017/1001. Jag delar saledes den hdnskjutande domstolens bedomning av huruvida den bestimmelsen
kan tillimpas pa dessa foretags agerande.

51. Bedomningen skulle emellertid kunna bli en annan om det tidigare beskrivna alternativa sittet att
se pa de faktiska omstédndigheterna tillimpas. I det fallet deltar bade Amazon Services och Amazon FC
i en integrerad affirsmodell, de foretar en aktiv handling i forsédljningsprocessen, vilket dr just vad den
bestimmelsen exemplifierar da den rdknar upp handlingar som att "utbjuda varor till forséljning”,
"marknadsfora dem” eller "lagra dem for dessa dndamél”. Denna aktiva handling far till f6ljd att det
uppstar en total kontroll 6ver forséljningsprocessen.

52. I den verksamhet som foretagen i Amazonkoncernen bedriver, betraktad ur det hér perspektivet,
bor det goras atskillnad mellan yttre (de som en genomsnittlig konsument som koper en vara hos
Amazon uppfattar) och inre (de som ror forhallandet mellan séljaren och Amazon och som inte syns
utdt) aspekter.*

53. Jag ska koncentrera mig pa den situation dér en slutkonsument koper en vara fran tredje man via
en webblats som amazon.de och dér denna transaktion sker via programmet "Transport via Amazon”. I
den man koparen kan uppfatta det sa, att det &r Amazon Services som marknadsfor varorna, det vill
sdga att "ett materiellt samband foreligger i ndringsverksamhet mellan dessa varor och det foretag som
dessa varor har sitt ursprung i”,* kan samma slutsats dras som domstolen har preciserat i sin tidigare
praxis, ndmligen att det kan anses foreligga en anvindning av varumaérket.

54. En kopare som soker en vara pa Amazons webblats fir se olika erbjudanden rérande just den varan
och dessa kan komma savél fran siljare som har anlitat Amazon for att marknadsfora deras varor via
sin elektroniska marknadsplats, som fran Amazon sjéilvt, som siljer varorna for egen rakning. Det &r
inte alltid sa latt, inte ens for en normalt informerad och skiligen uppmarksam internetanviandare, att
avgora om varorna som visas kommer fran varumérkesinnehavaren eller fran ett foretag som denne har
ekonomiska forbindelser med, eller fran tredje man.* Darigenom skadas varumirkets grundldggande
funktion, ndmligen att ange varans ursprung.

55. Genom programmet “Transport via Amazon” dgnar sig foretagen i den koncernen, som agerar
samordnat, inte bara at en nmeutral lagring och transport av varorna, utan dven at en rad andra
aktiviteter.

56. Nar en séljare viljer att anvdnda sig av detta program, skickar den de varor som kunden har valt ut
till Amazon och foretagen i Amazonkoncernen tar emot dem, lagrar dem vid sina
distributionscentraler, iordningstiller dem (de kan &ven sitta etiketter pa dem, forpacka dem pa
lampligt satt eller sla in dem som presenter) och skickar dem till koparen. Amazon kan dven gora

34 Vid forhandlingen svarade ombudet fér Amazon Services pa domstolens fragor genom att hénvisa till de interna férbindelserna mellan séljaren
och Amazon, vilka avspeglas i ett standardavtal och i skapandet av ett "séljarkonto” med hjilp av vilket denne hanterar forteckningen Gver
varor och viéljer ut de av Amazons tjinster som han eller hon vill anvéinda sig av.

35 Beslutet UDV North America, punkt 49, som i sin tur hinvisar till punkt 60 i dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02,
EU:C:2004:717).

36 Domen L’Oréal, punkt 94.
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reklam®” och sprida kinnedom om erbjudandena pa sin webbplats. Det dr dessutom Amazon som stir
for kundtjinsten genom att svara pa fragor och ombesorja returer och som hanterar aterbetalningar for
felaktiga varor.” Det dr ocksd Amazon som tar emot betalningen for varorna fran kunden, for att
darefter sitta in pengarna pa séljarens bankkonto.*

57. Amazonforetagens aktiva och samordnade medverkan i marknadsforingen av varorna innebér att
de tar 6ver en stor del av siljarens uppgifter och att Amazon ”"gor grovjobbet”, sasom det framstélls
pa dess webbplats. Pa denna webbplats stir foljande mening att lisa, som incitament for sdljaren att
anvinda sig av programmet “Transport via Amazon”: "Du skickar dina varor till oss och vi tar hand om
resten.” Detta innebér att foretagen i Amazonkoncernen utfor “en aktiv handling och [utdvar] direkt

eller indirekt kontroll éver den handling som utgér anvindningen [av varumirket]”.*

58. Om det i forevarande mal bekréftas att Amazon har tillhandahallit dessa tjanster (eller atminstone
de viktigaste) inom ramen foér programmet "Transport via Amazon”," kan Amazon, antingen i
egenskap av aktor som driver den elektroniska marknadsplatsen eller i egenskap av upplagsinnehavare,
anses utfora uppgifter vid marknadsforingen av varan som stricker sig langre &n till att bara skapa
tekniska forutséttningar for att kdnnetecknet ska kunna anvéndas. Vad giller en vara som innebdr
varumairkesintrdng, har varumaérkesinnehavaren foljaktligen rétt att forbjuda Amazon att anvdnda

kannetecknet.

59. Amazonforetagens viktiga roll i marknadsforingsprocessen framgar inte om foretagens verksamhet
betraktas var och en for sig. Det skulle inte 6verensstimma med den ekonomiska verkligheten och vara
oforenligt med likabehandlingsprincipen att likstdlla den lagring och orderhantering samt de ovriga
tjidanster som de tillhandahéller med sadana tjénster som tillhandahalls av en sjalvstindig transportor
eller upplagsinnehavare, i en affirsmodell som é&r frikopplad fran alla andra transaktioner i
distributionskedjan. **

60. Den omstindigheten att Amazonkoncernen gor gillande att den fungerar som formedlare for
sdljarens rdkning utgor inte heller nagot hinder for ovanstiende resonemang. Denna pastidda
formedling har inslag som tyder pa en aktiv medverkan i marknadsforingen, sdsom jag tidigare har
papekat. Vidare anser domstolen att det ”saknar ... betydelse att tredje man anvénder kannetecknet i

samband med saluféring av varor for en annan aktors rikning och denne dr den ende som har

dgande- och nyttjanderitt till varorna”.*

61. Det saknar siledes i det hir sammanhanget betydelse att foretagen i Amazonkoncernen inte

forvirvar “nagon dgande- eller nyttjanderitt till [varorna] under den transaktion som [de] deltagit i”.*

37 Amazon erbjuder éven siljarna att marknadsfora sina produkter genom att se till att de hamnar hogt upp bland soktréffarna i s6kmotorn, pa
vissa villkor.

38 Vid forhandlingen vidholl Amazon Services ombud att Amazon inte medverkar i sjilva kop- och siljverksamheten. Enligt ombudet ar det i
strikt juridiskt hdnseende séljaren som anskaffar varorna, bestimmer priset och Gverlater dganderatten. Amazon bjuder inte ut varorna till
forsdljning utan enbart presenterar dem. Det dr emellertid inte det som har betydelse nir det géller varumérkets grundldggande funktion.

39 Se, e contrario, domen Google France och Google, punkt 57, samt domen Frisdranken Industrie Winters, punkt 29.

40 Domen Daimler, punkt 39.

41 Det ankommer under alla forhallanden pa den hanskjutande domstolen att prova detta, om dess processrittsliga regler gor det mojligt for den
att utgd fran en beskrivning av de faktiska omstindigheterna som inte helt 6verensstimmer med den som domstolen i andra instans har atergett
(se punk 28 i detta forslag till avgorande).

42 Vid férhandlingen understrék ombudet fér Forbundsrepubliken Tysklands regering nddvindigheten av att gora skillnad mellan olika
affirsmodeller och att inte godta en fiktiv uppdelning av de olika faserna i marknadsforingsprocessen nir det finns en integrerad struktur (som
Amazons).

43 Beslutet UDV North America, punkt 51.

44 Ibidem, punkt 48.
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62. Eftersom mellanhanden inte har nadgon neutral roll hér, giller i forevarande mal inte de undantag
fran ansvar for leverantorer av informationssamhaillets tjanster som foreskrivs i artikel 14.1 i
direktiv 2000/31. Dessa undantag &r begrdnsade till den tekniska processen att driva och erbjuda
tillgang till ett kommunikationsndt dar information som gors tillgénglig av tredje part vidarebefordras
eller lagras tillfilligt.” De kan séledes inte tillimpas pa en verksamhet som utgors av fysisk lagring
och materiell leverans av varorna.

63. Dessutom har domstolen slagit fast att artikel 14.1 i direktiv 2000/31 inte ska tillimpas pa en aktor
pa en elektronisk marknad som spelar en aktiv roll, genom att till exempel tillhandahalla hjélp "som
bland annat bestatt i att optimera presentationen av de aktuella forséljningserbjudandena eller att gora

reklam for erbjudandena”.*

b) Avsiktsvillkoret: Avsikten att bjuda ut de varor som lagras (eller innehas) till forsiljning eller att
marknadsfora dem

64. Artikel 9.3 b i forordning 2017/1001 kréver att det finns ett samband mellan innehavet av de
intrangsgorande varorna och dndamalen att bjuda ut dem till forsdljning eller marknadsfora dem.

65. Amazon Services och Amazon FC har gjort gillande att de inte har nagon direkt koppling till dessa
andamal, eftersom de bara tillhandahaller sina tjanster at de verkliga sdljarna. De varnar for att om
ansvaret for varumdérkesintrang skulle utstrdckas till att omfatta néringsidkare som lagrar varorna,
utan avsikt att sdlja dem (vilket &r vanligt nar det géller formedlare, upplagsinnehavare, transportorer
eller speditorer) skulle det ge upphov till en stor rittsosikerhet for den lagenliga handeln.

66. Den hinskjutande domstolen tycks godta denna standpunkt, eftersom dess fraga avser en “person
som for tredje mans rikning lagrar varor som innebér varumarkesintrang ... om denne inte sjilv, utan
endast tredje man, har for avsikt att utbjuda varorna till forsiljning eller marknadsféra dem”.

67. Man skulle kunna havda att en fraga som har formulerats pa det sdttet i sig innehaller svaret: om
det embart ér tredje man (séljaren) som har for avsikt att bjuda ut varorna till forséljning eller
marknadsfora dem, utesluter det att foretagen i Amazonkoncernen ocksa har det. De sistndmnda
foretagens agerande skulle helt enkelt inte kunna omfattas av artikel 9.3 b i féorordning 2017/1001,
eftersom avsiktsvillkoret i den bestimmelsen inte ar uppfyllt.

68. Aven hir skulle svaret kunna bli annorlunda om man tillimpade ett sitt att se pa de faktiska
omstidndigheterna ddr man lagger tonvikten vid Amazonforetagens sérskilda agerande, som innebdr att
de spelar en viktig roll vid marknadsféringen av varorna, inom ramen for programmet “Transport via
Amazon”.

69. I detta perspektiv, dédr deras roll stracker sig mycket lingre &n till att bara erbjuda séljaren en

neutral hjélp, ar det svart att forneka att dven dessa foretag, tillsammans med séljaren, har for avsikt
att bjuda ut varorna till forséljning eller att marknadsfora dem.

45 Skal 42.
46 Domen L’Oréal, punkt 116 och domen Google France och Google, punkt 114.
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C. Ansvaret for de foretag som lagrar varor som innebdr varumdrkesintrang utan att ha
kdnnedom om intranget

70. Den hidnskjutande domstolen har uttryckligen formulerat fragan sa, att den avser foretag som
lagrar varorna utan att kdnna till intranget (den utgar fran att det &r tredje man som har for avsikt att
bjuda ut dem till forsdljning eller marknadsféra dem), som en faktor som skulle kunna paverka deras
ansvar. Den syftar naturligtvis pa de Amazonforetag som dr motparter i malet.

71. Enligt artikel 17 i forordning 2017/1001 ska intrang i ett EU-varumarke regleras enligt nationell
ratt om intrang i ett nationellt varumérke (punkt 1). Denna foérordning ”ska inte hindra att talan vécks
om ett EU-varumirke pa grundval av medlemsstaternas bestimmelser om bland annat
skadestandsansvar” (punkt 2). I artikel 129.2 anges vidare att ”i de varumadrkesfragor som inte regleras
av denna forordning ska den relevanta domstolen for EU-varumirken tillimpa den tillimpliga
nationella lagstiftningen”.

72. Mot bakgrund av artikel 1 i direktiv 2004/48,*” ska den nationella lagstiftning tillimpas som &r
foliden av direktivets inforlivande. Vidare anges det i skdl 15 att direktiv 2004/48 inte paverkar
direktiv 2000/31, vilket innebdr att &ven den nationella lagstiftning som inforlivar det sistndmnda
direktivet ar tillamplig.

73. Fragan huruvida det finns kdnnedom om varumérkesintrianget ar viktig pa den elektroniska
marknaden. Detta foljer av artikel 14.1 i direktiv 2000/31 som ror begrénsningar av tjénstelevererande
mellanhénders ansvar och av domstolens tolkning av denna bestimmelse.

74. 1 domen L’Oréal slog domstolen som ndmnts fast att undantaget inte ska tillimpas pa en aktor
som utovar en aktiv roll som kan ge honom kidnnedom om erbjudanden om forsiljning som lagras pa
hans server.” En neutral aktor ska inte heller undantas fran ansvar om han hade kédnnedom om
forekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, betrdffande skadestandsansprak, var
medveten om fakta eller omstindigheter som gjort forekomsten av den olagliga verksamheten eller
den olagliga informationen uppenbar.*

75. Vad betriffar skadestind, inom ramen for direktiv 2004/48, kan kdnnedomen (eller avsaknaden av
kdnnedom) om olagligheten ocksa vara relevant. Detta foljer av artikel 13.1, med avseende pa den som
har begétt intrang. Vad betriaffar mellanhdnder foreskrivs det i samma artikel (punkt 2) att
medlemsstaterna far besluta om vilka bestammelser som ska tillimpas da ”en intrangsgorare har
begitt ett immaterialrdttsintrang utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det”.

76. Kannedomens relevans ar en sak och mellanhandens aktsamhet for att skaffa sig kannedom en
annan, dven om det finns ett samband mellan dessa. Domstolens praxis rorande den sista meningen i
artikel 11 i direktiv 2004/48 (som ror foreldgganden mot mellanhdnder vars tjdnster utnyttjas av tredje
man for att gora intréng i en immateriell réttighet) kan ge viss végledning.

47
"Med begreppet ‘immateriella rattigheter’ avses i detta direktiv dven industriella réttigheter.”

48 Se punkt 63 i detta forslag till avgérande.
49 Domen L’Oréal, punkterna 116 och 119.

50 Aven om det ska goras med forsiktighet, med hansyn till att situationerna skiljer sig at, skulle inspiration dven kunna himtas frin domstolens
praxis rorande artikel 3.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av
upphovsritt och ndrstdende rittigheter i informationssamhillet (EGT L 167, 2001, s. 10). Inom ramen for denna har domstolen anvént sig av
den subjektiva faktorn (kdnnedomen) da den tolkat begreppet "6verforing till allmédnheten”. Narmare bestdmt har den hénvisat till situationer i
vilka den som &verfor verket till allmédnheten borde ha kant till att den hyperldnk som denne laddat upp ger tillgéng till ett verk som olagligen
publicerats pa internet. Den har i sjilva verket gjort en presumtion iuris tantum om hyperlanken tillhandahalls i vinstsyfte. Se dom av den
8 september 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644).
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77. 1 domen L’Oréal provade domstolen de atgirder som med stod av denna bestimmelse kan kravas
av den som tillhandahaller tjanster pa internet for att forhindra framtida intrang i tredje mans
immateriella réttigheter. Den erinrade for det forsta om artikel 15 i direktiv 2000/31, i vilken det
foreskrivs att den som tillhandahéller tjanster inte har nagon allmén Overvakningsskyldighet. For det
andra hédnvisade den till artikel 3.2 i direktiv 2004/48 och understrok att atgarderna for att sékerstilla
skyddet for de immateriella rattigheterna ska tillimpas sa att hinder for lagenlig handel inte
uppkommer.

78. I detta ssmmanhang anser jag att ett forslag som dr dgnat att sékerstilla en skilig avviagning mellan
varumérkesskyddet och att hinder for lagenlig handel inte uppkommer, ér det som gor skillnad mellan
olika mellanhdnder beroende pa vilken typ av tjanster de tillhandahaller 4t den som direkt gor sig
skyldig till varumérkesintrang.

79. Rena upplagsinnehavare som bara utfor underordnade uppgifter ska vara undantagna fran ansvar
om de inte visste eller rimligen borde ha vetat om att de medverkade till ett immaterialrittsintrang.
Det vill siga om de inte hade, eller kunde ha haft, kinnedom om att marknadsfoéringen av en vara
som en siljare sldpper ut pa marknaden utan att iaktta varumaérkesinnehavarens rattigheter var olaglig.

80. Med forbehall for vissa nyanser som inte behover tas upp hér, kan det inte krdvas att rena
upplagsinnhavare ska iaktta tillborlig aktsamhet for att forsdkra sig om att rattigheterna for
innehavaren av det varumirke som identifierar varorna som ldmnas till denne iakttas, sdvida det inte
ar uppenbart att det foreligger ett lagbrott. Ett sadant allmént krav skulle vara alltfér betungande for

dessa foretag i deras normala verksamhet som tillhandhéllare av underordnade tjédnster inom
handeln.”

81. Annorlunda forhaller det sig nir det ror sig om foretag, som de som dr motparter i forevarande
mal, som nér de tillhandahaller sina tjinster inom ramen for programmet "Transport via Amazon”
medverkar i marknadsféringen av varorna pa det sitt som tidigare beskrivits. Den hénskjutande
domstolen gor gillande att dessa foretag inte kénde till att varorna innebar intrang i det varumérke
som Coty Germany var licenstagare for, men jag anser att denna avsaknad av kinnedom inte
nodvéndigtvis befriar dem fran ansvar.

82. Foretagens betydande medverkan i marknadsforingen av varorna genom det programmet gor att
det kan kravas att de visar sédrskild omsorg (aktsamhet) nir det géller kontrollen av att de varor som
de handlar med ar lagliga. Just pa grund av att de &r medvetna om att de om en sadan kontroll inte
gors® latt kan komma att medverka till forsiljning av "olagliga, forfalskade, pirattillverkade eller stulna
varor som siljs pa ett olagligt eller oetiskt sitt som innebir intrdng i tredje mans dganderitt”,*® kan de
inte utan vidare friskriva sig fran ansvar genom att bara hénvisa till siljaren.

51 De kan naturligtvis inte hinvisa till att de inte hade kinnedom om de far information om 6vertrédelsen, fran varumérkesinnehavaren eller fran
den som handlar for varumérkesinnehavarens rikning.

52 Denna kontroll innebdr naturligvis att de vid varje tidpunkt ska kunna identifiera vem som har skickat de varor som omfattas av programmet
"Transport via Amazon”. P4 si sitt forhindras situationer som den i forevarande maél, ddr Amazon Services inte kunde uppge var 11 av
enheterna av parfymen "Davidoff Hot Water EdT 60 ml” kom ifran (punkt 12 i detta forslag till avgorande). Vid forhandlingen gjorde Amazons
ombud gillande att det rorde sig om ett undantagsfall som berodde pa den ménskliga faktorn.

53 Sa hir uttrycks det i rapporten fran Amazon.Con Inc. till US Securities and Exchange Commission, avseende 2018, vad betriffar de risker som
Amazon patar sig: "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.” Har bor dven namnas villkor 7 i Amazon Services Europe Business Solutions Agreement, i dess senaste version (vilken
andrats i augusti 2019), av vilket framgar att Amazon tar direkt ansvar i forhallande till tredje man, oavsett om de dr innehavare av
immateriella rattigheter eller kopare av varor, pa de villkor som anges i avtalet. Det hénvisades till dessa bada dokument vid férhandlingen.
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83. Det ankommer p& den hinskjutande domstolen att i sista instans prova motparternas
skadestandsansvar, mot bakgrund av de faktiska omstandigheter som den finner styrkta. Om den
sistndamnda delen av tolkningsfragan begrénsas till den betydelse som deras bristande kinnedom om
varumarkesintranget kan ha for denna provning, anser jag inte att denna okunskap i sig befriar dem
fran ansvar.

V. Forslag till avgorande

84. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen besvarar den tolkningsfraga som
Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen, Tyskland) har hénskjutit pa foljande sitt:

"Artikel 9.2 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumaérken och artikel 9.3 b i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001
av den 14 juni 2017 om EU-varumaérken ska saledes tolkas enligt foljande:

— En person som for tredje mans (en siljares) rikning lagrar varor som innebdr varumarkesintrang,
utan att kénna till intranget, anses inte lagra dessa varor i forsiljnings- eller marknadsforingssyfte,
om denne inte sjélv, utan endast tredje man, har for avsikt att bjuda ut varorna till forséljning eller
marknadsfora dem.

— Om personen aktivt medverkar i distributionen av dessa varor inom ramen for ett program med de
egenskaper som utmirker programmet "Transport via Amazon”, som séljaren véljer att anvidnda sig
av, kan personen diremot anses lagra dessa varor i forsdljnings- eller marknadsforingssyfte.

— Den omstindigheten att personen inte kénner till att tredje man bjuder ut eller séljer varor som
innebdr varumarkesintrang, inom ramen for ett program som det ovan ndmnda, befriar honom
inte frdn ansvar om det rimligen kan krévas att han ska uppbada de resurser som kravs for att
uppticka intranget.”
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