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I. Wprowadzenie

1. Chociaz kwestia odpowiedzialnosci posrednikéw nie jest niczym nowym, to jednak powraca
nieustannie wraz z pojawianiem si¢ w obszarze Internetu nowych form posrednictwa. Swiadczy
o tym réznorodnos$¢ spraw dotyczacych dziatalnosci platform internetowych, wnoszonych do
Trybunalu w ostatnich latach? czego wyrazem s3a niniejsze wnioski o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym zlozone w ramach sporéw miedzy Christianem Louboutinem a Amazon
Europe Core Sarl, Amazon EU Sarl i Amazon Services Europe Sarl (sprawa C-148/21) oraz
Amazon.com, Inc., i Amazon Services LLC (sprawa C-184/21) (zwanymi dalej indywidualnie lub
lacznie ,Amazonem”).

1

Jezyk oryginalu: francuski.

*  Zobacz zwlaszcza wyroki: z dnia 20 grudnia 2017 r., Asociacién Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981); z dnia 19 grudnia
2019 r., Airbnb Ireland (C-390/18, EU:C:2019:1112); a takze z dnia 22 czerwca 2021 r., YouTube i Cyando (C-682/18 i C-683/18,
EU:C:2021:503).
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2. Pojawianie sie tych spraw nie powinno nikogo dziwi¢. Internet zajmuje coraz wazniejsze
miejsce w naszych spoleczenstwach, i to nie tylko z punktu widzenia spotecznego, ale réwniez
gospodarczego, przy czym istotna role w tym wzgledzie odgrywaja dzialajacy w nim posrednicy.
Ci ostatni umozliwiaja uzytkownikom znajdowanie, wymiane, wspéldzielenie i produkcje tresci,
kupowanie i sprzedawanie towaréw i ustug, a takze dzialania tworcze i porozumiewanie sie
w Internecie®. Niewatpliwie ulatwiaja oni uzytkownikom dostep do okres$lonych tresci. O ile
moga oni w pewnym stopniu stanowi¢ wirtualna wersje posrednikéw tradycyjnych, o tyle
dziedzina Internetu, charakteryzujaca sie nieustajacymi innowacjami technologicznymi, sprzyja
na pewno powstawaniu nowych modeli posrednictwa, ktére nie maja odpowiednika w $wiecie
realnym* i ktérych praktycznemu znaczeniu nie mozna zaprzeczy¢, a co za tym idzie, réwniez
koniecznosci uregulowania ich przez prawo.

3. Rosnaca rola posrednikéw internetowych oznacza bowiem niewatpliwie, ze ich dziatalnos¢
wplywa na dziatalno$¢ innych podmiotéw i w pewnym stopniu moze stanowi¢ zagrozenie dla ich
praw. Tak jest w przypadku podmiotéw gospodarczych bedacych uprawnionymi z tytutu praw
wlasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci praw do znakéw towarowych, ktére na przyklad moga
by¢ przedmiotem naruszen na platformach sprzedazy internetowej, w zwigzku z czym pojawia
sie kwestia odpowiedzialno$ci posrednikéw internetowych bedacych operatorami takich
platform. Rozwdj dziatalnosci platform sprzedazy internetowej i towarzyszace mu innowacje
technologiczne wspieraja sprzedaz produktow i zwiekszaja ich dostepnos¢ dla konsumentow.
Automatycznie wzrasta zatem wolumen produktéw znajdujacych sie w obiegu — w tym
produktéw podrobionych®.

4. Che¢ pociagniecia do odpowiedzialnosci posrednika prowadzacego platforme sprzedazy
internetowej za sprzedaz podrobionych towaréw poprzez te platforme jest tatwa do zrozumienia
z punktu widzenia wlasciciela znaku towarowego, ktérego prawa na tej platformie sg naruszane.
Niewatpliwie sprawca naruszenia jest w pierwszym rzedzie sprzedawca wykorzystujacy platforme
sprzedazy internetowej do oferowania w sprzedazy towaréw podrobionych. Jednakze, co do
zasady, sprzedawcéw tych trudno jest zidentyfikowad, a dodatkowa przeszkode w pociagnieciu
ich do odpowiedzialno$ci moze ponadto stanowi¢ ich lokalizacja®.

5. Posrednik natomiast umozliwia takie naruszenie przez osobe trzecia pod wzgledem
technicznym i sprawuje kontrole nad swoja platforma. Moze on zatem, przynajmniej co do
zasady, polozy¢ kres temu naruszeniu. Bardziej skuteczna wydaje si¢ zatem préba pociagniecia
przez wlasciciela znaku towarowego do odpowiedzialnosci posrednika, a nie sprzedawcy
zewnetrznego’, niezaleznie od tego, czy chodzi o jego odpowiedzialno$¢ bezposrednia — jako
sprawcy naruszenia — czy o jego odpowiedzialno$¢ posrednia — za czyny oséb trzecich dokonane
za posrednictwem jego serwisu®.

3 C. Ullrich, Unlawful Content Online. Towards a New Regulatory Framework for Online Platforms, Luxemburger Juristische Studien,
Nomos, Baden-Baden, 2021, s. 32.

*  A. Marsoof, Internet Intermediaries and Trademark Rights, Routledge Research in Intellectual Property, Routledge Abingdon, 2019, s. 2.

5 Wolumen produktéw podrobionych wprowadzanych do obrotu na $wiecie stanowi obecnie okolo 2,5% $wiatowego handlu. Zobacz
OECD/EUIPO, Global Trade in Fakes. A Worrying Threat, lllicit Trade, OECD Publishing, Paris, 2021, s. 61.

¢ P. Van Eecke, Online service providers and liability: A plea for a balanced approach, Common Market Law Review, 2011 no 48, Vol. 5,
s. 1455.

7 W przedmiocie teoretycznych i ekonomicznych wzgledéw uzasadniajacych odpowiedzialno$¢ posrednikéw internetowych zob.
A. Marsoof, op.cit., s. 5-10; C. Ullrich, op.cit., s. 104—108; A. Ohly, The Liability of Intermediaries for Trademark Infringement, w:
Research Handbook on Trademark Law Reform, Dinwoodie, G.B. i Janis M.D. (ed.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021,
s. 396-430.

8 W przedmiocie rozréznienia miedzy odpowiedzialnoscig podstawowg a odpowiedzialno$cia posrednia zob. opinia rzecznika generalnego
N. Jadskinena w sprawie L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2010:757, pkt 54 i nast.); a takze A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law.
A Commentary, Oxford University Press, Oxford. 2017, s. 691; C. Ullrich, op.cit., s. 356 i nast.
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6. Interesu wlascicieli znakéw towarowych w pociagnieciu do odpowiedzialno$ci posrednikéow
nie mozna jednak rozpatrywaé w izolacji i nie moze on sam w sobie w kazdych okolicznosciach
uzasadnia¢ odpowiedzialnosci posrednikéw za naruszenia praw tych wlascicieli popetniane na ich
platformach. Interes ten nalezy bowiem wywazy¢ z innymi przeciwstawnymi mu interesami”.

7. W pierwszej kolejnosci trzeba zauwazy¢, ze zakres odpowiedzialnosci posrednikéw
internetowych moéglby w zasadzie zobowiazywac ich do sprawowania ogélnego nadzoru pod
katem wszelkich potencjalnych naruszen prawa do znakéw towarowych na ich platformach.
W drugiej kolejnosci nalezy zauwazy¢ w tym samym duchu, ze zalozenie, zgodnie z ktérym
posrednicy internetowi moga by¢ pociagnieci do bezposredniej odpowiedzialnosci za naruszenia
praw wlascicieli znakéw towarowych popelnione na ich platformach, mogtoby utrudniaé¢ rozwoj
nowych rodzajéw dziatalno$ci w obszarze Internetu, a ogdlniej rzecz biorac, hamowac wszelkie
innowacje w tym zakresie.

8. Konieczno$¢ pogodzenia tych rozbieznych intereséw sklonita prawodawce Unii do przyjecia
srodkéw majacych na celu ochrone, w pewnym stopniu, posrednikéw internetowych przed
odpowiedzialnoscia za czyny oséb trzecich dokonane na ich platformach - czyli od
odpowiedzialnosci posredniej. Chociaz bowiem odpowiedzialno§¢ posrednia nie jest
przedmiotem zharmonizowanego systemu w prawie Unii, to dyrektywa 2000/31'° przewiduje
jednak przypadki wylaczenia odpowiedzialnos$ci, ktére panstwa czlonkowskie sa zobowiazane
wprowadzi¢. Posrednikéw internetowych nie mozna zwlaszcza pociagnaé¢ do odpowiedzialnosci
za niezgodne z prawem czyny uzytkownikow ich platform w ramach dziatalno$ci polegajacej na
transmisji informacji w sieci telekomunikacyjnej i zapewnianiu dostepu do tej sieci, za ich
dzialalno$¢ przechowywania zwana ,caching”, czy tez za dzialalno§¢ w zakresie hostingu'.
W dodatku w odniesieniu do tych samych dzialan nie mozna naklada¢ na tych posrednikéow
ogblnego obowiazku nadzorowania informacji, ktéore przekazuja lub przechowuja, ani ogélnego
obowiazku aktywnego poszukiwania faktéw i okolicznosci wskazujacych na bezprawna
dziatalno$c¢ '

9. Ponadto o ile dyrektywa 2004/48/WE?"® przewiduje, ze panstwa czlonkowskie zapewniaja
uprawnionym mozliwo$¢ sktadania wniosku o orzeczenie zakazu wobec posrednikéw, ktérych
ustugi wykorzystywane sa przez stroneg trzecia do naruszania prawa wlasnosci intelektualnej™,
o tyle zakazy te, majace na celu spowodowanie zaprzestania owego naruszenia, sa jednak
niezalezne od ewentualnej odpowiedzialno$ci posrednika w spornych okolicznosciach
faktycznych®®, tak ze zagadnienie odpowiedzialnosci posrednikéw za czyny popelnione przez
osoby trzecie za posrednictwem ich uslug jest zasadniczo niejako przemilczane w tej dyrektywie.

° A. Ohly, op.cit., s. 397.

1 Dyrektywa 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 (Dz.U. 2000, L 178, s. 1, zwana dalej
»dyrektywa o handlu elektronicznym?”).

1 Artykuly 12-14 dyrektywy o handlu elektronicznym.
2 Artykut 15 dyrektywy o handlu elektronicznym.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnoéci intelektualnej
(Dz.U. 2004, L 157, s. 45 ; sprostowanie Dz.U. 2004, L 195, s. 16))

14 Artykut 11 dyrektywy 2004/48.

1* Zobacz wyrok z dnia 7 lipca 2016 r., Tommy Hilfiger Licensing i in. (C-494/15, EU:C:2016:528, pkt 22). W tej kwestii zob. takze
M. Husovec, Injunctions Against Intermediaries in the European Union. Accountable But Not Liable?, Cambridge University Press,
Cambridge, 2017, s. 62 i nast.
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10. Poza kwestia odpowiedzialno$ci posredniej posrednikéw internetowych pozostawalo jeszcze
zadecydowad, czy posrednicy ci moga zosta¢ pociagnieci do odpowiedzialno$ci bezposrednio za
naruszenia praw wlascicieli znakéw towarowych, w szczegélnosci w przypadku operatoréw
rynkéw elektronicznych online, ze wzgledu na obecno$¢ na ich platformach ofert sprzedazy
produktéw podrobionych. W przeciwienstwie do odpowiedzialnosci posredniej posrednikéow
internetowych, ktéra reguluje prawo krajowe, z zastrzezeniem wylaczen odpowiedzialnosci
przewidzianych w dyrektywie o handlu elektronicznym, bezposrednia odpowiedzialno$¢
operatoréw rynkéw za zaistniale na nich naruszenia praw wlasciciela znakéw towarowych
wchodzi w zakres prawa Unii, w szczeg6lnosci przepiséw rozporzadzenia (UE) 2017/1001 ¢

11. Zatem to Trybunatowi przypadlo zadanie wywazenia wchodzacych w gre interesow poprzez
rozgraniczenie sytuacji, w ktérych moze powsta¢ odpowiedzialno$¢ bezposrednia operatora
rynku, i sytuacji, w ktérych operator ten nie moze by¢ bezposrednio odpowiedzialny za
naruszenie praw wlasciciela znaku towarowego na prowadzonej przezen platformie.
Orzecznictwo Trybunatu dotyczace wykladni art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001" pozwolito
w pewnym stopniu, dzieki doprecyzowaniu pojecia ,uzywania” znaku towarowego w obrocie
handlowym, na wytyczenie takiej granicy’, zwazywszy, ze pojecie to umozliwia okreslenie
zachowan, ktérych wtasciciel znaku towarowego moze zakaza¢ osobom trzecim.

12. Jednak ciagle innowacje w dziedzinie Internetu, w odniesieniu do ktérych zachodzita potrzeba
zapewnia mozliwosci niezakléconego funkcjonowania, co z kolei uzasadniato poszerzona ochrone
dzialalnosci posrednikéw w tej dziedzinie, doprowadzily réwniez do znacznej ewolucji modelu
rynkéw elektronicznych online. W szczegélnosci za rynek tradycyjny nie mozna uzna¢ Amazona.

13. Jak bowiem podnosza sady odsylajace, Amazon jest jednoczesnie operatorem rynku
i renomowanym dystrybutorem. Amazon publikuje w swojej witrynie sprzedazy online zaréwno
ogloszenia dotyczace wlasnych towaréw, ktére sprzedaje i wysyla w swoim imieniu, jak
i ogloszenia pochodzace od sprzedawcow zewnetrznych. Ponadto jego sposéb funkcjonowania
pozwala na to, aby wysylka towaréw wprowadzanych do sprzedazy przez sprzedawcow
zewnetrznych na platformie byla prowadzona przez nich lub przez Amazon, ktéry skladuje te
towary w swoich centrach dystrybucji i wysyta do nabywcéw z wlasnych magazynéw.

14. Elementy te, ktére czynia z modelu tej spétki model ,hybrydowy” ", stanowia nowy kontekst
analizy kwestii tego, czy operator takiego rynku moze zosta¢ pociagniety do odpowiedzialnosci
bezposredniej za naruszenie praw wlascicieli znaku towarowego na swojej platformie przez to, ze
uzywal on tego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, i sa
zarazem zrodlem pytan prejudycjalnych zadanych w niniejszych sprawach.

15. Niniejsze sprawy daja zatem Trybunalowi sposobno$¢ doprecyzowania pojecia ,uzywania”,
a tym samym uszczego6towienia zasad, ktérym powinna podlega¢ bezposrednia odpowiedzialnos¢
posrednikéw internetowych, w sytuacji gdy na ich platformie dochodzi do naruszenia praw do
znaku towarowego.

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

17 Za$ wcze$niej rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009,
L78,s.1)

18 Zobacz analiza tego orzecznictwa w pkt 49 i nast. niniejszej opinii.
1 A. Ohly, op.cit., s. 413.
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II. Ramy prawne

A. Rozporzgdzenie 2017/1001
16. Motyw 13 rozporzadzenia 2017/1001 stanowi:

»W przypadku gdy przedsigbiorstwo uzywa jednakowego lub podobnego oznaczenia jako nazwy
handlowej w taki sposéb, ktéry powoduje powstanie powiazania miedzy przedsiebiorstwem
noszacym dana nazwe a towarami lub uslugami pochodzacymi z tego przedsiebiorstwa, moze
dojs¢ do wprowadzenia w btad co do handlowego zrédla pochodzenia towaréw lub ustug. Za
naruszenie unijnego znaku towarowego nalezy zatem uzna¢ réwniez uzywanie oznaczenia jako
nazwy handlowej lub podobnego okreslenia, o ile uzycia takiego dokonano w celu odréznienia
towaréw lub ustug”.

17. Artykul 9 rozporzadzenia 2017/1001, zatytulowany ,Prawa wynikajace z unijnego znaku
towarowego”, przewiduje w ust. 1-3:

»1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem wtlascicielowi praw
wylacznych 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 ustug, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do
towar6ow lub uslug, ktére sa identyczne z tymi, dla ktérych unijny znak towarowy zostat
zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest
uzywane w odniesieniu do towarow lub ustug, ktére sg identyczne z towarami lub ustugami,
dla ktérych unijny znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobne, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw 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 ustug, 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 korzys¢ z racji odrézniajacego charakteru lub renomy unijnego
znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

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

[...]

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

[...]

ECLI:EU:C:2022:422 5
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d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa, lub jako czesci tych
nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposdb sprzeczny z dyrektywa
2006/114/WE>”,

1. Dyrektywa 2004/48
18. Artykul 11 dyrektywy 2004/48, noszacy tytul ,Zakazy sadowe”, stanowi:

»Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze tam, gdzie podjeta zostala decyzja sadu stwierdzajaca
naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej, organy sadowe moga wydawac naruszajacym zakaz
kontynuacji naruszenia. Jesli tak przewiduje prawo krajowe, niewypelnienie zakazu poddaje
naruszajacego, gdzie wlasciwe, powtarzalnej karze pienieznej w celu zapewnienia zgodnosci
z zakazem. Panstwa czlonkowskie zapewniaja tez wlascicielom mozliwos$¢ skladania wniosku
o zakaz wobec posrednikéw, z ustug ktérych korzysta strona trzecia do naruszania prawa
wlasnosci intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowien art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE?"".

19. Artykul 13 tej dyrektywy, zatytutowany ,,Odszkodowania”, stanowi:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, Ze na wniosek poszkodowanej strony wiasciwe organy
sadowe nakazuja naruszajacemu, ktéry swiadomie lub majac rozsadne podstawy do posiadania
takiej wiedzy zaangazowat sie w naruszajaca dziatalno$¢, wyptacenie podmiotowi uprawnionemu
odszkodowan odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten ponidst w wyniku naruszenia.

[...]

2. Jesli naruszajacy zaangazowal sie w dzialanie naruszajace bez swojej wiedzy lub nie majac
rozsadnych podstaw do posiadania takiej wiedzy, Panstwa czlonkowskie moga stanowi¢, ze
organy sadowe moga zarzadzac albo zwrot zyskéw, albo wyplacenie odszkodowan, zaleznie od
ustalenia”.

2. Dyrektywa o handlu elektronicznym
20. Motyw 48 dyrektywy o handlu elektronicznym stanowi:

»Niniejsza dyrektywa nie ma wplywu na mozliwo$¢ panstw cztonkowskich wymagania od
ustugodawcéow przechowujacych informacje przekazywane przez uslugobiorcéw, zachowania
okreslonej w prawie krajowym nalezytej starannosci, jakiej mozna od nich w sposéb uzasadniony
oczekiwa¢, w celu wykrywania i zapobiegania niektérym rodzajom bezprawnej dziatalnosci”.

% Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy
poréwnawczej (Dz.U. 2006, L 376, s. 21).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektérych aspektéw praw autorskich
i pokrewnych w spoleczenstwie informacyjnym (Dz.U. 2001, L 167, s. 10).
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21. Artykut 14 dyrektywy, noszacy tytul ,Hosting”, stanowi w ust. 1:

sPanstwa czlonkowskie zapewniaja, zeby w przypadku $wiadczenia ustugi spoleczenstwa
informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji przekazanych przez uslugobiorce
ustugodawca nie byl odpowiedzialny za informacje przechowywane na zadanie ustugobiorcy, pod
warunkiem ze:

a) uslugodawca nie ma wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym charakterze dzialalnosci lub
informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych — nie wie o stanie faktycznym lub
okolicznos$ciach, ktére w sposdb oczywisty $wiadcza 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”.

III. Postepowania gldéwne, pytania prejudycjalne oraz postepowania przed Trybunalem

22. Christian Louboutin jest francuskim projektantem obuwia, ktérego najbardziej znane
produkty to buty damskie na wysokich obcasach. Od polowy lat 90. XX wieku umieszcza on na
swoich butach czerwona podeszwe zewnetrzng, ktérej kolor w skali Pantone oznaczony jest
kodem 18.1663TDP.

23. Kolor ten, naniesiony na podeszwe buta na wysokim obcasie, jest zarejestrowany jako znak
towarowy Beneluksu pod numerem 0874489 i jako unijny znak towarowy pod numerem
8845539%. Znak ten jest chroniony w odniesieniu do ,,obuwia na wysokich obcasach (z wyjatkiem
obuwia ortopedycznego)”.

24. Amazon jest przedsigbiorstwem specjalizujacym si¢ w oferowaniu w sprzedazy online
réznych towaréw i ustug, zaréwno bezposrednio na wlasny rachunek, jak i posrednio,
w charakterze platformy sprzedazy dla sprzedawcéw zewnetrznych.

25. Amazon regularnie rozpowszechnia na swoich stronach internetowych reklamy dotyczace
butéw o czerwonych podeszwach, ktére zdaniem Ch. Louboutina sa wprowadzone do obrotu bez
jego zgody.

A. Sprawa C-148/21

26. Pismem doreczonym przez urzednika sagdowego w dniu 19 wrzesnia 2019 r. Ch. Louboutin,
powotlujac sie na naruszenie praw wylacznych wynikajacych z jego unijnego znaku towarowego,
pozwal spotki zalezne Amazona majace siedzibe w Luksemburgu przed tribunal
d’arrondissement de Luxembourg (sad okregowy w Luksemburgu, Luksemburg) orzekajacy
w sprawach gospodarczych. Ch. Louboutin wniést o stwierdzenie odpowiedzialnosci Amazona za
naruszenie jego znaku towarowego, o zaprzestanie uzywania przez niego w obrocie handlowym
oznaczen identycznych z tym znakiem towarowym na calym terytorium Unii, z wyjatkiem

2 Zgodnie z rejestracja ,[z]nak towarowy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 18.1663TP) naniesionego na podeszwe buta zgodnie
z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi zatem cze$ci znaku towarowego, lecz stuzy wylacznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku
towarowego)”.
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terytorium Beneluksu objetego orzeczeniem sadu belgijskiego, pod rygorem nalozenia grzywny,
oraz o stwierdzenie prawa do odszkodowania za szkode wynikajaca ze spornych praktyk
bezprawnego uzywania.

27. Zadania Ch. Louboutina opieraja sie na art. 9 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001. Ch.
Louboutin twierdzi bowiem, ze Amazon uzywal bez jego zgody oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym, ktérego jest wlascicielem, w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych
z tymi, dla ktérych ten znak towarowy jest zarejestrowany, w szczegé6lnosci poprzez publikowanie
w witrynach sprzedazy internetowej tej spotki reklam dotyczacych towaréw opatrzonych spornym
oznaczeniem, ale réwniez poprzez magazynowanie, wysylanie i dostawe tych towaréw. Zdaniem
Ch. Louboutina uzywanie to mozna przypisa¢c Amazonowi, poniewaz spétka ta odgrywa czynna
role w dziataniach stanowiacych owo uzywanie, a reklamy dotyczace towaréw naruszajacych
prawo sa czescia jego wlasnej komunikacji handlowej. Amazona nie mozna zatem uznaé za
zwyklego dostawce ustug hostingowych ani za neutralnego posrednika.

28. Amazon kwestionuje mozliwo$¢ przypisania mu uzywania znaku towarowego. Powoluje sie
na szereg wyrokéw Trybunalu dotyczacych innych platform, takich jak eBay, aby uzasadni¢
twierdzenie, ze jako operator rynku elektronicznego online nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci
z tytulu uzywania dokonywanego przez sprzedawcéw zewnetrznych korzystajacych z jego
platformy. Potwierdza on, ze sposéb funkcjonowania jego rynku, dostepnego dla sprzedawcow
zewnetrznych, nie rézni sie znacznie od sposobu funkcjonowania innych rynkéw, a umieszczenie
logo Amazona w ogloszeniach tych sprzedawcéw zewnetrznych na jego stronach nie oznacza, ze
zawlaszcza on te ogloszenia. Zdaniem Amazona ustugi dodatkowe, ktére on oferuje nie moga
uzasadnia¢ uznania ofert oséb trzecich za stanowiace czes$¢ jego wlasnej komunikacji. Wskazuje
on, ze fakt stworzenia przez $wiadczacego usluge technicznych warunkéw niezbednych do
uzywania oznaczenia i pobierania za te ustluge wynagrodzenia nie oznacza, ze podmiot
$wiadczacy taka usluge sam uzywa tego oznaczenia.

29. Zdaniem sadu odsylajacego nalezy ustali¢, czy szczegdlny sposéb funkcjonowania platform
prowadzonych przez Amazon moze skutkowa¢ uzywaniem oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym ze wzgledu na wlaczenie ogloszen sprzedawcéw zewnetrznych do wilasnej
komunikacji handlowej tej spoiki.

30. Po pierwsze, sad odsylajacy odnosi sie do wyroku L’Oréal i in.? (zwanego dalej ,,wyrokiem
eBay”’), w ktérym Trybunal uznal, iz ,uzywanie” oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym wlasciciela lub do niego podobnego przez osobe trzecia wymaga co najmniej, by
oznaczenie to bylo wykorzystywane przez te osobe w ramach jej wlasnej komunikacji handlowej,
i na tej podstawie doszed! do wniosku, ze operator rynku elektronicznego online nie uzywat
takiego oznaczenia. Sad ten wskazuje jednak, ze skoro wyrok ten dotyczyl platformy eBay, ktéra
jak wiadomo, uczestniczy w publikacji ogloszen swoich uzytkownikéw nie jako sprzedawca
i dystrybutor, lecz wylacznie jako posrednik, orzecznictwo to, zdaniem tego sadu, ipso facto nie
moze znalez¢ zastosowania do platformy, ktéra funkcjonuje na innych zasadach.

31. W tym wzgledzie sad odsylajacy stoi na stanowisku, ze zamiast rozwaza¢ odrebnie kazdy
element ofert przedstawionych w witrynach internetowych Amazona, nalezy rozpatrywac jego
strategie jako calo$c¢ i na tej podstawie ustali¢, czy model sprzedazy wprowadzony przez ta spotke

% Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. (C 324/09, EU:C:2011:474).
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moze by¢ oceniony jako odmienny od modelu wystepujacego na tradycyjnie pojmowanym rynku
i wzwiazku z tym sprawia¢, ze odpowiedzialno$¢ ksztaltuje sie w inny sposéb anizeli ma to miejsce
w przypadku modelu sprzedazy wystepujacego na takim tradycyjnie pojmowanym rynku.

32. Sad ten wskazuje, ze pomimo obszernego orzecznictwa Trybunalu nie wypowiedzial sie on
nigdy w kwestii, czy dystrybutora towaréw w Internecie, ktéry réwnocze$nie prowadzi rynek
elektroniczny online, mozna uwazaé za wlaczajacego oferty oséb trzecich do swojej wtasnej
komunikacji handlowej. Orzecznictwo to opiera si¢ bowiem na zalozeniu, ze ogloszenia os6b
trzecich nie stanowia cze$ci wlasnej komunikacji handlowej operatora platformy, co
w niniejszym wypadku prowadziloby do uznania, ze Amazon jest wylacznie operatorem rynku
elektronicznego online.

33. Sad odsylajacy zauwaza, ze w wyroku Coty Germany?** Trybunal rozpatrzyl te kwestig
wylacznie pod katem skladowania towardéw, bez szerszej analizy modelu handlowego Amazona,
w zwigzku z czym nie zajal stanowiska w przedmiocie problemu wystepujacego w niniejszej
sprawie, ktory dotyczy nie tylko skladowania przez Amazon produktéw sprzedawanych przez
osoby trzecie, ale réwniez obejmuje szersze pytanie, a mianowicie, czy oferty oséb trzecich nalezy
uznad z wlaczone przez Amazon do jego wlasnej komunikacji handlowe;j.

34. Sad odsylajacy dodaje, ze okoliczno$¢, iz dla tej szerszej kwestii mozna byloby w stosownym
wypadku znalez¢ rozwigzanie w unijnych przepisach o handlu elektronicznym, nie pozwala na
wykluczenie w sposéb pewny mozliwosci przypisania posrednikowi odpowiedzialnos$ci na
podstawie przepiséw dotyczacych ochrony znakéw towarowych.

35. Po drugie, sad ten zastanawia si¢ nad kwestia, czy jesli chodzi o mniej lub bardziej czynna role
odgrywana przez operatora rynku w publikacjach ogloszen, znaczenie moze mie¢ sposob
postrzegania tego zagadnienia przez krag odbiorcéw. Dokladniej rzecz ujmujac, sad ten dazy do
ustalenia, czy okolicznos¢, ze krag odbiorcow postrzega ogloszenie lub oferte osoby trzeciej jako
objeta wlasna komunikacja handlowa operatora cyfrowej platformy sprzedazowej, nie jest
rownoznaczna z rzeczywistym wlaczeniem oferty do tej komunikacji handlowej, co w zwiazku
z tym pociaga za soba odpowiedzialno$¢ tego operatora z punktu widzenia prawa znakéw
towarowych.

36. Po trzecie, sad odsylajacy zastanawia sie¢ nad tym, czy nalezy uznal, ze operator uzywa
oznaczenia, w sytuacji gdy wysyta on towary oznaczone spornym oznaczeniem. Uwaza on, Ze
w wyroku Coty Trybunal nie wypowiedzial si¢ w przedmiocie wysytki towaréw po skltadowaniu,
poniewaz w sprawie przediozonej Trybunalowi wysylka byta zapewniana przez ustugodawce
zewnetrznego.

# Wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r. (C 567/18, zwany dalej ,wyrokiem Coty”, EU:C:2020:267).
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37. W zwiazku z tym tribunal d’arrondissement de Luxembourg (sad okregowy w Luksemburgu)
postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami
prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 9 ust. 2 [rozporzadzenia 2017/1001] nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze uzywanie

10

oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w reklamie wys$wietlanej na stronie
internetowej mozna przypisac jej operatorowi lub podmiotom powigzanym gospodarczo ze
wzgledu na zmieszanie na tej stronie ofert wltasnych operatora lub podmiotéw powiazanych
gospodarczo oraz ofert sprzedawcéw zewnetrznych poprzez wlaczenie tych reklam do
wlasnej komunikacji handlowej operatora lub podmiotéw powiazanych gospodarczo?

Czy takie wlaczenie zostaje wzmocnione przez okolicznos¢, ze:

reklamy sg prezentowane w sposéb jednolity na stronie internetowe;j?

— reklamy wlasne operatora i podmiotéw powiazanych gospodarczo oraz sprzedawcéw
zewnetrznych sa wyswietlane bez rozréznienia co do ich pochodzenia, ale z wyraznym
umieszczeniem logo operatora lub podmiotéw powiazanych gospodarczo w rubrykach
reklamowych zewnetrznych stron internetowych w formie »pop-up«?

— operator lub podmioty powiazane gospodarczo oferuja kompleksowa ustuge sprzedawcom
zewnetrznym, obejmujaca pomoc w opracowywaniu reklamy i ustalaniu cen sprzedazy,
skladowanie towaréw i ich wysytke?

— strona internetowa operatora i podmiotéw powiazanych gospodarczo jest zaprojektowana
w taki sposéb, aby prezentowala si¢ w postaci sklepéw i etykiet, takich jak »bestsellery,
»najbardziej poszukiwane« lub »najczesciej oferowane«, bez widocznego na pierwszy rzut
oka rozréznienia miedzy wlasnymi towarami operatora i podmiotéw powiazanych
gospodarczo a towarami sprzedawcow zewnetrznych?

Czy art. 9 ust. 2 [rozporzadzenia 2017/1001] nalezy interpretowac w ten sposéb, ze uzywanie
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w reklamie wys$wietlanej w witrynie
sprzedazy online nalezy co do zasady przypisac jej operatorowi lub podmiotom powiazanym
gospodarczo, jezeli w odczuciu wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego
internauty ten operator lub podmiot powiazany gospodarczo odegrali czynna role przy
opracowywaniu tej reklamy lub gdy jest ona postrzegana jako cze$¢ wtasnej komunikacji
handlowej tego operatora?

Czy na takie postrzeganie ma wplyw:

— okolicznos¢, ze ten operator lub podmioty powiazane gospodarczo sa renomowanymi
dystrybutorami bardzo zréznicowanych towaréw, w tym towaréw nalezacych do kategorii
towar6éw zachwalanych w tej reklamie;

— lub okoliczno$¢, ze wyswietlona w ten sposdb reklama jest opatrzona nagléwkiem,
w ktérym przedstawiono znak towarowy dla ustugi tego operatora lub podmiotéw
powiazanych gospodarczo, przy czym znak ten cieszy sie renoma jako znak towarowy
dystrybutora;

— czy tez okoliczno$¢, ze ten operator lub podmioty powiazane gospodarczo oferuja
jednoczesnie z wyswietleniem tej reklamy wustugi tradycyjnie oferowane przez
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dystrybutoréw towaréw nalezacych do tej samej kategorii co towary zachwalane w tej
reklamie?

3) Czy art. 9 ust. 2 [rozporzadzenia 2017/1001] nalezy interpretowac w ten sposéb, ze wysylka
w obrocie handlowym i bez zgody wtlasciciela znaku towarowego konsumentowi koncowemu
towaru opatrzonego oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym stanowi uzywanie,
ktére mozna przypisa¢ nadawcy, tylko w przypadku, gdy ten ostatni rzeczywiscie wiedziat
0 umieszczeniu tego oznaczenia na towarze?

Czy taki nadawca uzywa przedmiotowego oznaczenia, jezeli on sam lub podmiot powiazany
gospodarczo powiadomil konsumenta koncowego o tym, ze dokonuje on tej wysylki,
a wczesniej on sam lub podmiot powiazany gospodarczo skladowal towar w tym celu?

Czy taki nadawca uzywa przedmiotowego oznaczenia, jezeli on sam lub podmiot powiazany
gospodarczo aktywnie przyczynit sie wczesniej do wyswietlenia w obrocie handlowym
reklamy towaru opatrzonego tym oznaczeniem lub zarejestrowal zamodwienie konsumenta
koncowego w zwiazku z ta reklama?”.

38. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wplynat do Trybunalu w dniu
8 marca 2021 r. Uwagi na piSmie przedstawily strony w postepowaniu gtéwnym, jak réwniez rzad
niemiecki oraz Komisja Europejska. Strony te, za wyjatkiem rzadu niemieckiego, wziety udzial
w rozprawie, ktora odbyla sie w dniu 22 lutego 2022 r.

B. Sprawa C-184/21

39. Pozwem z dnia 4 pazdziernika 2019 r. Ch. Louboutin wystapit do tribunal de 'entreprise
francophone de Bruxelles (francuskojezycznego sadu ds. gospodarczych w Brukseli, Belgia)
z zadaniem orzeczenia obowiazku zaniechania uzywania jego znaku towarowego przez Amazon
i obowiazku naprawienia szkody spowodowanej tymi praktykami.

40. Na poparcie swojego powddztwa Ch. Louboutin podnosi te same argumenty, co wysuniete
w sprawie C-148/21, podkreslajac w szczegdlnosci, ze sporne reklamy, z jednej strony, stanowia
w calosci cze$¢ komunikacji handlowej Amazona, poniewaz w nagléwku kazdej reklamy widnieje
polgraficzny znak towarowy Amazona, bedacy znakiem dystrybutora o duzej renomie, a, z drugiej
strony, ich ukfad przypomina zwyczajowe reklamy duzych dystrybutoréw. Christian Louboutin
podnosi ponadto, ze w kontekscie badania kwestii, czy reklama pochodzi z wlasnej komunikacji
handlowej okreslonej osoby, nalezy uwzgledni¢ spos6b postrzegania wlasciwie poinformowanego
i dostatecznie uwaznego konsumenta, do ktérego reklama ta jest skierowana. Wskazuje on
zreszty, Ze wysylanie do nabywcy towaru opatrzonego oznaczeniem identycznym ze znakiem
towarowym stanowi czynno$¢ uzywania tego oznaczenia.

41. W odpowiedzi Amazon argumentuje, ze oferty obuwia rzekomo naruszajacego prawo
opublikowane przez sprzedawcéw zewnetrznych w jego serwisach sprzedazowych oraz wysytka
tych butéw sprzedawanych przez tych sprzedawcéw nie stanowia uzywania znaku towarowego
przez Amazon, a zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie moze on, jako operator rynku
elektronicznego online, ponosi¢ odpowiedzialnosci za uzywanie (bez upowaznienia) znaku
towarowego przez osoby trzecie. Amazon powoluje sie w tym wzgledzie na niedawny wyrok cour
d’appel de Bruxelles® (sadu apelacyjnego w Brukseli, Belgia), w ktérym sad ten orzek!, ze

% Wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r., RG/2019/AR/1480.
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»uzywania znaku towarowego w ogloszeniu oferty sprzedazy towaréw naruszajacych prawo przez
sprzedawce zewnetrznego nie mozna przypisaé operatorowi rynku elektronicznego online —
nawet jesli tozsamo$¢ tego ostatniego jest widoczna, poniewaz nie jest ono objete jego wlasna
komunikacja handlowg”.

42. Sad odsylajacy uwaza, ze dla rozstrzygniecia zawislego przed nim sporu istotna jest, po
pierwsze, kwestia tego, w jakich okolicznosciach uzywanie oznaczenia naruszajacego prawo
w reklamie mozna przypisa¢ operatorowi serwisu sprzedazowego online, ktéry jest réwniez
dystrybutorem, a po drugie, kwestia tego, czy i w jakich okoliczno$ciach sposéb postrzegania
przez odbiorcéw tej reklamy ma by¢ brany pod uwage do celéw stwierdzenia mozliwosci
przypisania takiego uzywania. Zdaniem tego sadu to samo dotyczy kwestii okolicznosci
zwiazanych z wysylka towaru opatrzonego oznaczeniem naruszajgcym prawo do znaku
towarowego, ktdrej rozstrzygniecie jest w jego mniemaniu niezbedne do okreslenia stosowania
art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 w niniejszej sprawie.

43. W tych okolicznosciach tribunal de I'entreprise francophone de Bruxelles (francuskojezyczny
sad ds. gospodarczych w Brukseli) postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwréci¢ sie do Trybunatu
z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy art. 9 ust. 2 [rozporzadzenia 2017/1001] nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze uzywanie
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w reklamie wys$wietlanej na stronie
internetowej co do zasady mozna przypisac jej operatorowi, jezeli w odczuciu wlasciwie
poinformowanego i dostatecznie uwaznego internauty operator ten odgrywal czynna role
przy opracowywaniu tej reklamy lub gdy reklama ta moze by¢ postrzegana przez takiego
internaute jako czes¢ wlasnej komunikacji handlowej tego operatora?

Czy na takie postrzeganie ma wplyw:

— okoliczno$¢, ze ten operator jest renomowanym dystrybutorem bardzo zréznicowanych
towaréw, w tym towarow zaliczanych do kategorii towaréw zachwalanych w tej reklamie;

— lub okoliczno$¢, ze wyswietlona w ten sposéb reklama jest opatrzona nagléwkiem,
w ktérym przedstawiono znak towarowy dla ustugi tego operatora, przy czym znak ten
cieszy sie renoma jako znak towarowy dystrybutora;

— czy tez okoliczno$¢, ze ten operator oferuje jednoczesnie z wyswietleniem tej reklamy
ustugi tradycyjnie oferowane przez dystrybutoréw towaréw nalezacych do tej samej
kategorii co towar zachwalany w tej reklamie?

2) Czy art. 9 ust. 2 [rozporzadzenia 2017/1001] nalezy interpretowac w ten sposéb, ze wysyltka
w obrocie handlowym i bez zgody wtlasciciela znaku towarowego konsumentowi koncowemu
towaru opatrzonego oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym stanowi uzywanie,
ktére mozna przypisa¢ nadawcy, tylko w przypadku, gdy ten ostatni rzeczywiscie wiedziat
0 umieszczeniu tego oznaczenia na tym towarze?

Czy taki nadawca uzywa przedmiotowego oznaczenia, jezeli on sam lub podmiot powiazany
gospodarczo powiadomil konsumenta koncowego o tym, ze dokonuje on tej wysylki,
a wczesniej on sam lub podmiot powigzany gospodarczo skladowal towar w tym celu?
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Czy taki nadawca uzywa przedmiotowego oznaczenia, jezeli on sam lub podmiot powiazany
gospodarczo aktywnie przyczynil si¢ wcze$niej do wyswietlenia w obrocie handlowym
reklamy towaru opatrzonego tym oznaczeniem lub zarejestrowal zaméwienie konsumenta
konicowego w zwigzku z ta reklama?”.

44. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wptynal do Trybunalu w dniu
24 marca 2021 r. Uwagi na pi$mie przedstawily strony w postepowaniu gléwnym i Komisja. Te
same strony wziely udzial w rozprawie, ktéra odbyta sie w dniu 22 lutego 2022 r.

IV. Analiza

45. Nalezy zauwazy¢, ze wszystkie pytania prejudycjalne przedtozone Trybunatowi w sprawach
C-148/21 i C-184/21 dotycza wykladni pojecia ,uzywania” w rozumieniu art. 9 ust. 2
rozporzadzenia 2017/1001, a zagadnienia przedstawione w kazdym z tych pytan w znacznym
stopniu sie pokrywaja *. Przeanalizuje je zatem lacznie.

46. W swoich pytaniach sady odsylajace zmierzaja zasadniczo do ustalenia, czy art. 9 ust. 2
rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowaé w ten sposdéb, ze uwaza sie, iz operator
platformy sprzedazy internetowej uzywa znaku towarowego w ofercie sprzedazy opublikowanej
przez osobe trzecia na tej platformie, po pierwsze, przez to, ze publikuje on w taki sam sposéb
zarowno swoje wlasne oferty, jak i oferty oséb trzecich, wyswietlajac je w sposob
niezréznicowany wzgledem ich pochodzenia, przy czym umieszcza w tychze ogloszeniach wtasne
logo renomowanego dystrybutora, a po drugie, przez to, ze oferuje on sprzedawcom zewnetrznym
uzupelniajace ustugi skladowania i wysyltki towaréw oferowanych online na jego platformie oraz
informuje potencjalnych nabywcéw, ze jest odpowiedzialny za te czynnosci. Sady odsylajace
zwracaja sie ponadto do Trybunalu z pytaniem, czy sposéb postrzegania przez wlasciwie
poinformowanego i dostatecznie uwaznego internaute ma wplyw na wykladnie pojecia
»uzywania” w rozumieniu tego przepisu.

47. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane do Trybunatu przypomne
na wstepie orzecznictwo dotyczace pojecia ,uzywania” znaku towarowego w rozumieniu art. 9
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, aby na tej podstawie przedstawi¢ powody, dla ktérych uwazam,
ze z orzecznictwa tego wynika, iz zastosowanie tego pojecia wymaga uwzglednienia sposobu
postrzegania sytuacji przez uzytkownika rozpatrywanej platformy. Nastepnie przeanalizuje skutki
takiego podejscia dla ustalenia, czy Amazon, ze wzgledu na specyfike jego funkcjonowania opisana
przez sady odsylajace, uzywa znaku towarowego obecnego w ofercie sprzedazy opublikowanej
przez osobe trzecia w witrynie internetowej Amazona.

A. Okreslenie ram analizy

48. Artykut 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, ktéry powtarza tres¢ art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009, przewiduje, ze wlasciciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
wszelkim osobom trzecim, w braku jego zgody, ,uzZywania” w obrocie handlowym oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym, jezeli oznaczenie to jest uzywane dla towaréw lub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znak éw zostal zarejestrowany. Przepisy rozporzadzenia
2017/2001 nie definiuja jednak pojecia ,uzywania”, w zwiazku z czym zasadnicze kierunki
wykladni tego pojecia zostaly wypracowane w orzecznictwie Trybunalu.

% Zobacz pkt 90 i 91 niniejszej opinii.
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1. Niedostatecznosc definicji wypracowanej w obecnym orzecznictwie

49. Trybunal orzek}, ze pojecie ,uzywania” w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001
wymaga od osoby trzeciej, bedacej posrednikiem internetowym, aktywnego zachowania
i bezposredniego lub posredniego kierowania czynnoscia stanowiaca uzywanie?.

50. Ten wymog aktywnego zachowania i kierowania czynno$cia stanowiaca uzywanie wynika, po
pierwsze, z systematyki art. 9 rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz art. 9 ust. 3 tego
rozporzadzenia wymienia w sposob niewyczerpujacy rodzaje uzywania, ktérych wiasciciel znaku
towarowego moze zakaza¢, i wymienia przy tym jedynie aktywne zachowania osoby trzeciej*. Po
drugie, wymég taki wynika z celu art. 5 ust. 1 tego rozporzadzenia, ktérym jest przyznanie
wlascicielowi instrumentu prawnego pozwalajacego mu zakaza¢ wszelkiego uzywania jego znaku
towarowego przez osobe trzecia bez jego zgody — i tym samym polozy¢ mu kres. Niemniej
z praktycznego punktu widzenia jedynie osoba trzecia, ktéra kieruje czynno$cia stanowiaca
uzywanie, moze faktycznie to uzywanie zakonczy¢ i dostosowa¢ si¢ w ten sposéb do
wspomnianego zakazu?. Wymog ten stanowi zatem wyraz zasady, zgodnie z ktéra nikt nie moze
by¢ prawnie zobowiazany do niemozliwego*.

51. Ponadto Trybunatl stwierdza konsekwentnie w swoim orzecznictwie, ze czynno$¢ uzywania
przez posrednika internetowego wymaga ,co najmniej, by oznaczenie to bylo wykorzystywane
przez te osobe w ramach jej wlasnej dzialalnosci [komunikacji] handlowej”*. Warunek ten,
stanowigcy bezposrednia konsekwencje warunku dotyczacego aktywnego zachowania, stanowi
moim zdaniem sedno pojecia ,,uzywania” w odniesieniu do posrednika dzialajacego w Internecie.
Jest on warunkiem koniecznym do stwierdzenia uzywania oznaczenia i w braku jego spetnienia nie
dochodzi do uzywania.

52. Nalezy wskazaé, ze warunek zwigzany z uzywaniem oznaczenia przez posrednika
internetowego w jego wlasnej komunikacji handlowej pozwalal zreszta dotychczas na
wykluczenie uzywania przez takiego posrednika. I tak w wyroku Google Trybunal orzekl, ze
podmiot $wiadczacy usluge odsylania nie uzywa oznaczenia w swojej wlasnej komunikacji
handlowej, poniewaz tylko umozliwia swoim klientom uzywanie oznaczen identycznych ze
znakiem towarowym, a zatem jedynie stwarza warunki techniczne niezbedne do uzywania
oznaczenia®. Podobnie Trybunal orzekt w wyroku eBay®, ze operator rynku, kiedy swiadczy
usluge polegajaca na umozliwieniu klientom przedstawienia tego oznaczenia w ich dziatalnosci
handlowej, nie uzywa omawianego oznaczenia w swojej wlasnej komunikacji handlowej,
a w wyroku Coty*, ze skladowanie towaréw opatrzonych rozpatrywanym oznaczeniem nie
stanowi uzywania tego oznaczenia we wlasnej komunikacji handlowej osoby trzeciej, jezeli osoba
ta sama nie oferuje danych towaréw do sprzedazy ani nie wprowadza ich do obrotu.

7 Wryroki: z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 41); z dnia 2 lipca 2020 r., mk advokaten (C-684/19,
EU:C:2020:519, pkt 23).

% Wryrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 40).
»  Wryrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 41).
%0 Zobacz A. Kur, M. Senftleben, op.cit., s. 276.

3 Wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, zwany dalej wyrokiem ,Google”, EU:C:2010:159,
pkt 56); wyrok eBay, pkt 102 i wyrok Coty, pkt 39.

2 Wryrok Google, pkt 56, 57.
Punkt 102 tego wyroku.

3 Punkt 47 tego wyroku. W kwestii stwierdzenia nieuzywania oznaczenia z powodu nieuzywania go przez posrednika w jego wlasnej
komunikacji handlowej, poza sytuacjami dotyczacymi posrednikéw internetowych, zob. takze, wyroki: z dnia 15 grudnia 2011 r.,
Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837); z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497).
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53. Pragne jednak zauwazy¢, ze w orzecznictwie Trybunalu warunku tego nigdy nie zdefiniowano
w sposob bardziej szczegétowy, a doktryna réwniez nie przyjrzala sie blizej tej kwestii®*, w zwiazku
z czym nie jest jasne, co pojecie ,uzywania oznaczenia przez posrednika w jego wlasnej
komunikacji handlowej” obejmuje*. Do owego braku precyzji znacznie przyczynia si¢ wylacznie
negatywne stosowanie tego warunku, z mysla jedynie o wykazaniu braku uzywania oznaczenia —
bylo tak nawet w sprawie, w ktérej Trybunat siegnat do tego warunku po raz pierwszy.

54. O ile zatem na podstawie lektury orzecznictwa Trybunalu nie jest tatwo okresli¢, na pierwszy
rzut oka, jakie jest pozytywne znaczenie pojecia ,uzywania oznaczenia przez posrednika w jego
wlasnej komunikacji handlowej”, oraz w jaki spos6b mozna wykaza¢, ze taki warunek jest
spelniony, o tyle uwazniejsza analiza tego pojecia pozwala jednak na zarysowanie jego konturéw.

2. ,Uzywanie oznaczenia przez posrednika w jego wtasnej komunikacji handlowej”: koniecznosc
uwzglednienia w tym pojeciu perspektywy uzytkownika platformy

55. Komunikacja handlowa przedsiebiorstwa oznacza, ogélnie rzecz biorac, kazda forme
przekazu majacego promowac jego dziatalnos¢, towary lub ustugi lub wskazywac na prowadzenie
takiej dzialalnosci. Jest ona skierowana do oséb trzecich i stuzy prezentacji dziatalnosci tego
przedsiebiorstwa lub informowaniu o niej. Ma zatem charakter czysto zewnetrzny, a termin
»komunikacja” jest zreszta powszechnie definiowany jako dzialanie polegajace na prezentacji,
podawaniu czego$ do wiadomosci innych oséb ™.

56. Komunikacja wystepuje zatem tylko w relacji miedzy przedsigbiorstwem uzywajacym
oznaczenia a osobami trzecimi, a zatem uzywanie danego oznaczenia przez posrednika
internetowego w jego wlasnej komunikacji handlowej zaklada, Ze rozpatrywane oznaczenie jawi
sie obserwatorom zewnetrznym niezwiazanym z tym przedsiebiorstwem jako jej integralna czes¢.
Innymi stowy, posrednik zawlaszcza oznaczenie do tego stopnia, ze oznaczenie to wydaje sie
stanowic czesc¢ jego dziatalnosci.

57. Koncepcja ta nie jest nowa. Trybunal orzekl juz, ze uzywanie oznaczenia ma miejsce wéwczas,

gdy osoba trzecia ,uzywa tego oznaczenia w sposéb, ktéry powoduje powstanie zwigzku miedzy
tym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nia towarami lub §wiadczonymi przez nia ustugami” .
Jezeli warunek dotyczacy istnienia takiego zwiazku nie znalazl pézZniej wyraznego zastosowania
do posrednikéw internetowych i w orzecznictwie Trybunalu zastapil go warunek uzywania
oznaczenia we wlasnej komunikacji handlowej posrednika, jednak stalo sie tak dlatego, ze

warunek éw opiera si¢ na tej samej koncepgji.

% Na co wskazuje szereg autoréw. Zobacz A. Marsoof, op.cit., s. 37; C. Ullrich, op.cit., s. 358.
% W przedmiocie niejasnego charakteru pojecia uzywania zob. A. Kur, M. Senftleben, op.cit., s. 275.

Termin ,komunikacja”, ktéry jest znany prawu wlasnoéci intelektualnej, przywoluje pojecie ,publicznego udostepniania” [franc.
»communication au public’] w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia
2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE
(Dz.U. 2019, L 130, s. 92). Nie bede jednak odwolywal sie¢ do orzecznictwa dotyczacego wykladni tego pojecia w celu zdefiniowania
pojecia ,komunikacji handlowej”, wynikajacego z orzecznictwa Trybunalu dotyczacego uzywania oznaczen. Pojecie ,publicznego
udostepniania” jest bowiem autonomicznym pojeciem prawa Unii funkcjonujacym w innym kontekscie, w ktérym fakt udzielenia
dostepu do utworu zawsze stanowi sam w sobie potencjalne naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej, podczas gdy kwalifikacji
uzywania mozna dokonac jedynie w kontek$cie obrotu handlowego i zagadnienie to wymaga glebszej analizy.

% Postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, pkt 47).
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58. Warunek dotyczacy uzywania oznaczenia w komunikacji handlowej zaklada bowiem
uzywanie go przez posrednika internetowego w taki sposob, Ze w odczuciu adresata tej
komunikacji powstaje miedzy posrednikiem a rozpatrywanym oznaczeniem szczegdlny
zwiazek®, przy czym 6w szczegélny zwiazek wynika z zawlaszczenia tego oznaczenia przez
posrednika.

59. Zatem aby mozliwa byla ocena, czy rozpatrywane oznaczenie jawi sie uzytkownikowi rynku,
bedacemu adresatem komunikacji handlowej pochodzacej od operatora tego rynku, jako
integralny element komunikacji handlowej owego posrednika internetowego przez to, ze
zawlaszczyl on rzeczone oznaczenie, warunek taki moze by¢ analizowany wylacznie z punktu
widzenia owego uzytkownika.

60. Pragne zreszta zauwazy¢, ze konieczno$¢ przyjecia punktu widzenia tego uzytkownika
podkreslil juz rzecznik generalny M. Campos Sinchez Bordona w opinii w sprawie Coty
Germany®, w ktdrej wyjasnia on, ze ,skupi[a] si¢ na perspektywie konsumenta koncowego”,
i wskazuje, iz ,w zakresie, w jakim nabywca moglby zinterpretowaé, ze to [operator rynku]
wprowadza towary do obrotu”, nalezy wypracowa¢ rozwigzanie ,[sprzyjajace stwierdzeniu, Ze]
znak towarowy jest uzywany”.

61. Wydaje mi sie zatem, ze z warunkiem dotyczacym uzywania oznaczenia przez posrednika
w jego wlasnej komunikacji handlowej nierozerwalnie wigze sie¢ wymoég, aby komunikacje te
ocenia¢ z punktu widzenia jej adresata, a mianowicie internauty bedacego uzytkownikiem
rozpatrywanej platformy.

62. Nalezy jeszcze wyjasni¢, do ktéorego uzytkownika rynku nalezy sie odwota¢ w celu ustalenia
w zaleznosci od sposobu jego postrzegania, czy rozpatrywane oznaczenie operator wlaczyt do
swojej komunikacji handlowej. Sady odsylajace sugeruja przyjecie punktu widzenia ,wlasciwie
poinformowanego i dostatecznie uwaznego internauty”.

63. Wyrazenie to nawigzuje do standardu przyjetego na potrzeby ustalenia, czy uzywanie
oznaczenia przez osobe trzecia narusza jedna z podstawowych funkcji znaku towarowego.
W ramach tego rodzaju analizy Trybunal bada bowiem, czy sposéb uzywania pozwala ,wlasciwie
poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy towary lub
uslugi [opatrzone znakiem towarowym] pochodza od wiasciciela znaku [...], czy [...] od osoby
trzeciej”*'.

64. Prawda jest, jak podnosza Komisja i Amazon, ze zagadnienie, czy operator rynku uzywa znaku
towarowego i kwestia tego, czy uzywanie to moze negatywnie wplywaé na jedna z funkcji znaku
towarowego, to dwie rézne sprawy.

65. Co sie tyczy tej drugiej kwestii, analiza koncentruje si¢ na towarze lub ustudze opatrzonej
rozpatrywanym oznaczeniem i zmierza do ustalenia, czy wlasciwie poinformowany i dostatecznie
uwazny konsument moze blednie uznaé, ze oznaczenie to pochodzi od wilasciciela znaku
towarowego. Natomiast w przypadku pierwszej kwestii nie chodzi o zbadanie towaru
opatrzonego lub uslugi opatrzonej rozpatrywanym oznaczeniem, lecz jedynie komunikacji

¥ Jak zauwazyla juz rzecznik generalna J. Kokott w opinii w sprawie Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:258, pkt 28).
% C567/18, EU:C:2019:1031, pkt 53.
- Wyrok Google, pkt 84.
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handlowej operatora, w celu ustalenia, czy w odczuciu uzytkownikéw platformy rozpatrywane
oznaczenie jawi si¢ jako uzywane bezposrednio przez owego operatora w ramach prowadzonej
przez niego dzialalnosci.

66. Te dwie analizy opieraja si¢ ponadto na odmiennych koncepcjach. Kwestia naruszenia jednej
z funkcji znaku towarowego, a w szczegdlnosci jego funkcji wskazywania pochodzenia, obejmuje
bowiem wymiar ochrony nie tylko praw wtasciciela znaku towarowego, lecz réwniez intereséw
konsumentéw®. Natomiast kwestia badania uzywania znaku towarowego dotyczy wylacznie
stosunkow miedzy wlascicielem danego znaku towarowego, a domniemanym sprawca
naruszenia, poniewaz ma ono na celu ustalenie, czy rzeczona osoba trzecia uzurpuje sobie prawo
do wykonywania prerogatywy wlasciciela znaku towarowego.

67. Okolicznosci te nie moga jednak uzasadnia¢ braku mozliwosci uwzglednienia przy ustalaniu,
czy dane oznaczenie jest wlaczone do komunikacji handlowej platformy sprzedazy internetowej,
rowniez sposobu postrzegania przez internaute, ktéry jest wlasciwie poinformowany
i dostatecznie uwazny. Przeciwnie, jestem zdania, Ze przy ustaleniu, czy posrednik zawlaszczyt
oznaczenie poprzez uzywanie go w swojej komunikacji handlowej, punktem odniesienia musi by¢
wlasnie taki internauta jako adresat komunikacji handlowej operatora platformy.

68. Przyjecia takich ram analizy uzywania oznaczenia przez posrednika w jego wlasnej
komunikacji handlowej, a w konsekwencji pojecia ,uzywania” tego oznaczenia przez posrednikéow
internetowych, nie podwaza argument podniesiony przez Amazon i Komisje, zgodnie z ktérym
Trybunal nie wspomnial wyraznie o koniecznos$ci wziecia w tym wzgledzie pod uwage sposobu
postrzegania uzywania przez internautow.

69. W pierwszej kolejnosci, jak wskazalem w pkt 52 i 53 niniejszej opinii, pojecie ,uzywania
oznaczenia przez posrednika w jego wlasnej komunikacji handlowej” stosowano jedynie
w sposdéb negatywny, w sytuacji gdy Trybunal orzekl, ze dany posrednik internetowy nie uzywat
rozpatrywanego oznaczenia w swojej komunikacji handlowej. Nie mozna zatem wyciaga¢ takiego
wniosku z faktu, ze nie odwotano sie do sposobu postrzegania przez internaute w celu wykazania,
ze rozpatrywane oznaczenie stanowi integralna cze$¢ komunikacji handlowej posrednika,
w sytuacjach, w ktérych nie mialo to miejsca, poniewaz analiza sposobu postrzegania przez
internaute ma sens tylko wtedy, gdy istnieje watpliwos¢ co do uzywania oznaczenia
w komunikacji handlowej posrednika.

70. W drugiej kolejnosci jest tak tym bardziej, ze rozwigzanie przyjete przez Trybunal w tych
wyrokach mozna w kazdym razie uzasadni¢ faktem, iz w odczuciu wtasciwie poinformowanego
i dostatecznie uwaznego internauty nie wydawalo sie, ze rozpatrywane oznaczenie bylo uzywane
we wlasnej komunikacji handlowej operatoréw. I tak w wyroku Google* Trybunatl stwierdzit, ze
podmiot $wiadczacy ustuge odsylania, ktéry na rachunek niektérych swoich klientéw
przechowuje jako slowa kluczowe oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi i na ich
podstawie wyswietla reklamy, prowadzi jedynie swoja zwykla dzialalno$¢ i nie wydaje sie
w odczuciu wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego internauty uzywac¢ sam
spornych oznaczen w ramach wlasnej komunikacji handlowej. Podobnie Trybunal uznat
w wyroku eBay*, Ze operator rynku, w zakresie w jakim $wiadczy ustuge polegajaca na
umozliwieniu swoim klientom w ramach ich dzialalnosci handlowej, takiej jak ich oferty

2 W przedmiocie podstawowych funkcji znaku towarowego zob. A. Kur, M. Senftleben, op.cit., s. 6.
# Punkt 53 tego wyroku.
# Punkt 102 tego wyroku.
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sprzedazy, przedstawienia na swojej stronie oznaczenn odpowiadajacych znakom towarowym, nie
przestaje z punktu widzenia wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego uzytkownika
odgrywac roli posrednika i nie uzywa sam tych oznaczen w swojej wlasnej komunikacji handlowej.

71. W trzeciej kolejnosci Trybunal w wyroku eBay* uznal — nie wspominajac jednak o warunku
uzywania oznaczenia przez operatora rynku internetowego we wtasnej komunikacji handlowej —
ze dochodzi do uzywania znaku towarowego przez takiego operatora poprzez dobér u operatora
wyszukiwarki Google stéw kluczowych odpowiadajacych znakowi towarowemu w celu
wyswietlenia linku reklamowego i ogloszenia o mozliwosci zakupu za posrednictwem tego
serwisu towaréw oznaczonych poszukiwanym znakiem towarowym. W takim za$ przypadku do
stwierdzenia uzywania prowadzi wlasnie fakt, ze wyswietlone przez eBay ogloszenia i linki
stanowig rowniez reklame odnos$nego rynku jako takiego, a w konsekwencji rozpatrywany znak
towarowy stanowi w odbiorze wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego internauty
cze$¢ wlasnej komunikacji handlowej eBay.

72. Jestem zatem zdania, Ze sposéb postrzegania przez internaute bedacego uzytkownikiem
platformy sprzedazy internetowej, ktdry jest wlasciwie poinformowany i dostatecznie uwazny,
stanowi element istotny dla stwierdzenia uzywania oznaczenia w komunikacji handlowej
operatora tej platformy. Taki standard - zakladajacy wlasciwy poziom poinformowania
i dostateczng uwazno$¢ uzytkownika — wydaje mi si¢ tym bardziej uzasadniony, ze dla czesci
uzytkownikéw platform sprzedazy internetowej to, z kim dokonuja transakcji sprzedazy, ma
niewielkie znaczenie, a jedynym kryterium zakupu jest towar i jego cena. Ci internauci nie moga
zatem stuzy¢ jako probierz pozwalajacy ustali¢, czy oznaczenie jawi im sie jako integralna czes¢
komunikacji handlowej operatora tej platformy, a nie tylko jako element uzywany przez
sprzedawce zewnetrznego. Wydaje mi si¢ zatem, ze konieczne jest odwolanie sie do uzytkownika
o przecietnym zachowaniu, dla ktérego taka informacja jest istotna.

73. Wreszcie w ostatniej kolejnosci, nalezy jeszcze uscisli¢, ze stwierdzenie uzywania oznaczenia
w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 przez sprzedawce towaru dzialajacego za
posrednictwem platformy sprzedazy internetowej nie wyklucza mozliwosci, by posrednik
prowadzacy te platforme mdgl hipotetycznie réwniez uzywac tego oznaczenia, gdy 6w posrednik
uzywa rozpatrywanego oznaczenia w swojej wlasnej komunikacji handlowe;j.

74. Wlasnie na podstawie tych rozwazan przeprowadze obecnie analize dziatalnosci operatora
platformy sprzedazy internetowej, takiej jak opisana przez sady odsylajace, w celu ustalenia, czy
mozna uznadé, ze operator ten uzywa rozpatrywanego znaku towarowego w rozumieniu art. 9
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 przez to, ze wykorzystuje on 6w znak w ramach wlasnej
komunikacji handlowe;j.

B. W przedmiocie wplywu sposobu funkcjonowania Amazona na stwierdzenie ,,uzywania”
znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia 2017/1001

75. Poprzez pytania pierwsze i trzecie w sprawie C-148/21 oraz pytanie drugie w sprawie
C-184/21 sady odsylajace zmierzaja zasadniczo do ustalenia, czy art. 9 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001 nalezy interpretowac w ten sposdb, ze nalezy uznad, iz operator platformy sprzedazy
internetowej uzywa znaku towarowego w ofercie sprzedazy opublikowanej przez osobe trzecig na
tej platformie przez to, ze po pierwsze, publikuje on w taki sam sposéb zaréwno swoje wlasne
oferty, jak i oferty oséb trzecich, wyswietlajac je w sposéb niezréznicowany wzgledem ich

% Punkt 84 i 85 tego wyroku.
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pochodzenia, przy czym umieszcza w tychze ogloszeniach wlasne logo renomowanego
dystrybutora, zaréwno na swojej stronie internetowej, jak i w rubrykach reklamowych witryn
internetowych oséb trzecich, a po drugie przez to, ze oferuje on sprzedawcom zewnetrznym
uzupelniajace ustugi pomocy, sktadowania i wysytki produktéw oferowanych online na jego
platformie i informuje potencjalnych nabywcéw, ze jest odpowiedzialny za §wiadczenie tych uslug.

1. Okreslenie zakresu pytan prejudycjalnych

76. Na wstepie warto moim zdaniem przypomnieé, ze wspomniane w poprzednim punkcie
pytania dotycza jedynie hipotezy bezposredniej odpowiedzialno$ci operatora platformy
sprzedazy internetowej za ewentualne uzywanie przez niego oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym w rozumieniu art. 9 rozporzadzenia 2017/1001. Jak wskazatem w pkt 8 i 10
niniejszej opinii, jest to kwestia odrebna od kwestii odpowiedzialnosci posredniej posrednikéow
internetowych za czyny oséb trzecich dokonywane za pomoca ich ustug.

77. Proponowana przeze mnie analiza nie ma zatem wplywu na mozliwo$¢ zbadania przez sady
odsylajace zastosowania przepisdow prawa innych niz art. 9 rozporzadzenia 2017/1001
w odniesieniu do umozliwienia przez jeden podmiot gospodarczy uzywania znaku towarowego
przez inny podmiot gospodarczy.

78. Okolicznos¢, ze dane oznaczenie nie zostalo wlaczone do komunikacji handlowej operatora
platformy sprzedazy internetowej, nie oznacza bowiem, ze operator ten nigdy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za naruszenie praw wlascicieli znakéw towarowych, lecz jedynie, ze
odpowiedzialnosci tej nalezy dochodzi¢ na podstawie prawa krajowego jako odpowiedzialno$ci
wtorne;j.

79. W takiej sytuacji do sadéw odsylajacych nalezy ustalenie na podstawie prawa krajowego
ewentualnej posredniej odpowiedzialno$ci posrednika internetowego, przy czym w analizie takiej
odpowiedzialnosci nalezy uwzgledni¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci ustanowione w dyrektywie
o handlu elektronicznym.

80. Ponadto arsenal $rodkéw ochrony praw wlasciciela znaku towarowego, ktéry mozna
zastosowa¢ wobec posrednika internetowego umozliwiajacego osobie trzeciej uzywanie
oznaczenia za posrednictwem swoich uslug, nie ogranicza si¢ do pociagniecia tego posrednika do
odpowiedzialnosci, czy to bezposredniej, czy posredniej. I tak art. 11 zdanie trzecie dyrektywy
2004/48 przewiduje wydawanie nakazéw wobec posrednikéw, ktérych ustugi wykorzystywane sa
przez osobe trzecia do naruszania prawa wlasnosci intelektualnej.

81. Po przedstawieniu tych wyjasnien, pragne teraz skoncentrowac si¢ na ukazaniu powoddw, dla
ktorych jestem zdania, ze operator platformy internetowej, taki jak Amazon, nie uzywa oznaczenia
w rozumieniu art. 9 rozporzadzenia 2017/1001 w ramach swojej dziatalnosci opisanej przez sady
odsylajace.

2. W przedmiocie specyfiki modelu Amazona

82. Pierwsze pytanie prejudycjalne w sprawie C-148/21 dotyczy gléwnie dzialalnosci operatora
rynku, polegajacej na publikowaniu w jego witrynie ofert sprzedazy pochodzacych od
sprzedawcéw zewnetrznych, przy czym rzeczone oferty opatrzone sa oznaczeniem identycznym
ze znakiem towarowym. Jak wskazatem w pkt 52 niniejszej opinii i jak podniést Amazon,
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w odniesieniu do tej dziatalno$ci Trybunal uznal juz, ze nie stanowi ona uzywania owego
oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 .

83. Niemniej jednak, jak wskazuje sad odsylajacy w sprawie C-148/21, dzialalno$¢ operatora
platformy sprzedazy internetowej, takiego jak Amazon, rézni si¢ od dzialtalnosci rynku, ktéra byta
przedmiotem wyroku eBay. Sad 6w podkresla w tym wzgledzie fakt, Ze z uwagi na sposéb ich
wyswietlania, ofert sprzedawcéw zewnetrznych nie mozna odrézni¢ od ofert Amazona. Ponadto
podnosi on, ze logo Amazona, bedacego renomowanym dystrybutorem, pojawia sie
systematycznie we wszystkich ofertach sprzedazy zaréwno na samej platformie Amazona, jak i na
zewnetrznych stronach internetowych w ramach przekazu reklamowego. Podkresla wreszcie, ze
Amazon sam wystawia te oferty sprzedazy w niektdérych sklepach na swojej stronie internetowej
lub umieszcza je w wykazach towaréw.

84. Zaden z tych elementéw nie wydaje mi si¢ jednak podwaza¢ ustalenia, do ktérego Trybunat
doszedl w wyroku eBay. Jestem bowiem zdania, ze elementy te nie moga spowodowad, iz
wlasciwie poinformowani i dostatecznie uwazni internauci beda postrzegac oznaczenia widniejace
w ogloszeniach sprzedawcéw zewnetrznych jako integralna czes¢ komunikacji handlowej
operatora platformy sprzedazy internetowe;j.

85. Co sie tyczy braku rozréznienia miedzy ofertami sprzedawcéw zewnetrznych a ofertami
Amazona, prawda jest, ze oferty te sa prezentowane w sposéb jednolity i ze we wszystkich z nich
umieszczone jest logo renomowanego dystrybutora, jakim jest Amazon. Jednakze pragne zwréci¢
rowniez uwage, ze — jak wynika z przykladéw ofert opisanych we wniosku o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym w sprawie C-148/21 — w ogloszeniach zawsze wskazywano, czy zostaly
one zamieszczone przez sprzedawcdw zewnetrznych, czy tez towary sa sprzedawane
bezposrednio przez Amazon.

86. Ponadto, o ile Amazon jest dystrybutorem o znacznej renomie, o tyle spéltka ta cieszy sie tak
samo renoma w odniesieniu do swojej dzialalnosci operatora rynku. Uzytkownikom platformy
jest zatem wiadome, Ze moga znalez¢ online zaréwno ogloszenia dotyczace towaréw
sprzedawanych bezposrednio przez Amazon, jak i ogloszenia zamieszczane przez sprzedawcéw
zewnetrznych. Obecno$¢ logo Amazona jako taka moze zatem réwnie dobrze wskazywac
konsumentowi, ze ma do czynienia z ogloszeniem zamieszczonym przez sprzedawce
zewnetrznego. W tych okolicznos$ciach sam fakt, ze ogloszenia Amazona i sprzedawcow
zewnetrznych wspolistnieja ze soba, nie prowadzi do tego, ze wlasciwie poinformowany
i dostatecznie uwazny internauta moze postrzega¢ oznaczenia wyswietlane w ogloszeniach
sprzedawcéw zewnetrznych jako cze$¢ komunikacji handlowej Amazona.

87. Takie samo rozumowanie znajduje zastosowanie do ogloszen reklamowych opublikowanych
w witrynach zewnetrznych, zawierajacych logo Amazona, odsylajacych do ofert sprzedazy
zamieszczonych w witrynie tej spélki przez sprzedawcéw zewnetrznych.

88. To samo dotyczy umieszczenia przez Amazon ogloszen sprzedawcéw zewnetrznych
w sklepach znajdujacych sie na jego platformie lub w wykazach odnoszacych sie do najczesciej
sprzedawanych lub najczesciej oferowanych towaréw. Jak podnosi Komisja, takie umieszczenie
owych elementéw jest w istocie sposobem organizacji platformy tej sp6tki. Amazon podkreslit
ponadto na rozprawie, ze tego rodzaju organizacja jest dokonywana automatycznie, w drodze
zgrupowania ogloszenn podobnych towaréw oraz na podstawie towaréw najbardziej

% Zobacz wyrok eBay.

20 ECLL:EU:C:2022:422



OpPINIA M. SZPUNARA — SPRAWY POLACZONE C-148/21 1 C-184/21
LouBouTIN (UZYWANIE OZNACZENIA NARUSZAJACEGO PRAWO NA RYNKU ELEKTRONICZNYM ONLINE)

poszukiwanych lub najczesiciej sprzedawanych. Stanowi ona zatem nieodzowny element roli
posrednika internetowego, takiego jak Amazon, bedacego operatorem rynku i jest postrzegana
przez wlasciwie poinformowanych i dostatecznie uwaznych internautéw wylacznie jako $rodek
zwiazany z prezentacja i ukladem jego platformy.

89. W sprawie C-148/21 sad odsylajacy zwraca si¢ réwniez do Trybunalu poprzez swoje pierwsze
pytanie prejudycjalne o wyjasnienie kwestii czy oferowanie przez Amazon ustugi ,kompleksowej”,
obejmujacej pomoc w opracowywaniu ogloszen oraz skladowanie niektérych towaréw i ich
wysylke, ma wplyw na ewentualne stwierdzenie uzywania przez Amazon oznaczenia widniejacego
w tych ogloszeniach.

90. Pytanie to taczy sie zasadniczo z pytaniem trzecim w sprawie C-148/21 i pytaniem drugim
w sprawie C-184/21, ktére maja na celu ustalenie, czy skladowanie i wysytka towaréw
opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym, w przypadku ktérych Amazon
takze czynnie przyczynit si¢ do opracowania i opublikowania ofert sprzedazy, stanowi uzywanie
znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

91. Udzielenie odpowiedzi na te pytania wymaga, jak podnosi rzad niemiecki, zbadania, czy
zaangazowanie Amazona w szereg dzialan, od chwili publikacji ogloszenia opatrzonego spornym
oznaczeniem az do wysylki odnosnego towaru, sprawia, ze mamy do czynienia z uzywaniem tego
oznaczenia. Nie uwazam, zeby tak byto.

92. Niewatpliwie takie zaangazowanie, typowe dla sposobu funkcjonowania Amazona, moze,
przynajmniej co do zasady, zapewni¢ tej spolce wieksza kontrole nad sprzedaza towaru
naruszajacego prawo do znaku towarowego. Jednak tego rodzaju zaangazowanie, ktdre niesie ze
sobg korzys¢ dla konsumenta, poniewaz ma w rzeczywistosci na celu zapewnienie mu po zakupie
towaru szybkiej i gwarantowanej dostawy, a tym samym zwiekszenie renomy platformy sprzedazy
internetowej, nie wystarcza jednak moim zdaniem do wykazania uzywania rozpatrywanego
oznaczenia we wlasnej komunikacji handlowej Amazona.

93. Trybunat orzek! juz bowiem w wyroku Coty*¥, ze nie mozna uznad, iz oznaczenie jest uzywane
w ramach wlasnej komunikacji handlowej operatora rynku, jezeli ten ostatni przechowuje towary
opatrzone oznaczeniem na rachunek sprzedawcy zewnetrznego, nie dazac przy tym osobiscie do
realizacji celu polegajacego na oferowaniu tych towaréw lub wprowadzaniu ich do obrotu. Nie
widze powodu, dla ktérego nalezatoby doj$¢ do innego wniosku w przypadku gdy ten operator
wysyla takie towary na rachunek osoby trzeciej. W takiej sytauacji dla wlasciwie poinformowanych
i dostatecznie uwaznych internautéw jest jasne, ze towary oferuje i zamierza wprowadzi¢ do
obrotu jedynie sprzedawca zewnetrzny *.

94. Whniosku tego nie podwaza fakt, ze rozpatrywane ogloszenia publikuje sam Amazon. Jak juz
bowiem wskazalem, jestem zdania, ze publikacja tych ogloszen nie stanowi czynnosci uzywania
w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001%. Moim zdaniem dwie czynno$ci niemajace
znamion uzywania w rozumieniu tego przepisu nie moga by¢ przedmiotem odmiennej oceny
z tego tylko powodu, Ze staja sie przedmiotem analizy calo$ciowej.

¥ Punkty 45-47 tego wyroku.
* Wyrok Coty, pkt 47.
¥ Zobacz pkt 84 i nast. niniejszej opinii.
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95. W tych okolicznosciach jestem zdania, ze na pytania prejudycjalne przedstawione przez sady
odsylajace w sprawach C-148/21 i C-184/21 nalezy odpowiedzie¢, iz art. 9 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze nie mozna uznal, iz operator platformy
sprzedazy internetowej uzywa znaku towarowego w ofercie sprzedazy opublikowanej przez osobe
trzecia na tej platformie, po pierwsze, przez to, ze publikuje on w taki sam spos6b zaréwno swoje
wlasne oferty, jak i oferty oséb trzecich, wyswietlajac je w spos6b niezréznicowany wzgledem ich
pochodzenia, przy czym umieszcza w tychze ogloszeniach wlasne logo renomowanego
dystrybutora, zar6wno w swojej witrynie, jak i w rubrykach reklamowych witryn internetowych
oséb trzecich, a po drugie, przez to, ze oferuje on sprzedawcom zewnetrznym uzupelniajace ustugi
pomocy, sktadowania i wysylki produktéow oferowanych online na jego platformie i informuje
potencjalnych nabywcow, ze jest odpowiedzialny za $wiadczenie tych ustug, pod warunkiem, ze
okolicznosci te nie prowadza do tego, ze wlasciwie poinformowany i dostatecznie uwazny
internauta bedzie postrzegal rozpatrywany znak jako integralng czescia komunikacji handlowej
operatora.

3. Specyfika prawa znakow towarowych

96. Takie rozwiazanie oznacza brak wplywu specyfiki modelu operatora platformy sprzedazy
internetowej, takiego jak Amazon, ktéry dokonal kompleksowego potaczenia wszystkich ustug od
chwili opublikowania ofert sprzedazy az do wysylki odno$nych towaréw, na pojecie ,uzywania”
w rozumieniu art. 9 rozporzadzenia 2017/2011.

97. Na podejsciu tym opiera si¢ wylacznie wykladnia tego pojecia i podejscie to nie powinno by¢
przenoszone na inne dziedziny. Innymi stowy, o ile kompleksowe potaczenie réznych ustug przez
operatora platformy sprzedazy internetowej nie oznacza samo w sobie, Ze mozna uznad, iz uzywa
on danego oznaczenia, nawet majac na uwadze bardziej aktywna role, jaka moze z takiej
kompleksowosci wynika¢, o tyle nie oznacza to jednak, ze takie kompleksowe potaczenie nie ma
zadnego wplywu na kwalifikacje ustug $wiadczonych przez tego operatora na gruncie innych
dziedzin prawa.

98. Mam na mysli w szczegélnosci podejsicie przyjete przez Trybunal w sprawach, ktore staly sie
podstawa wyrokéw Asociacion Profesional Elite Taxi* i Uber France®'. Z kazdego z tych wyrokéow
wynika bowiem, ze kompleksowe polaczenie szeregu ustug §wiadczonych przez przedsiebiorstwo,
umozliwiajace mu sprawowanie kontroli nad wszystkimi istotnymi aspektami ustugi przewozu
miejskiego, powoduje, ze taka usluge nalezy uznac¢ nie za zwykla ustuge posrednictwa majaca na
celu kojarzenie pasazeréw z kierowcami, lecz za $wiadczenie jednolitej ustugi, za ktdra
przedsiebiorstwo to ponosi odpowiedzialno$¢. Innymi stowy, wigksza kontrola sprawowana przez
przedsiebiorstwo nad wszystkimi aspektami ustugi ma wyrazny wplyw na role posrednika
odgrywana przez to przedsiebiorstwo, w szczegélnosci z punktu widzenia przepiséw prawa Unii
dotyczacych handlu elektronicznego.

99. Rozumowania tego nie mozna jednak zastosowa¢ do wykladni pojecia ,uzywania”
rozpatrywanego w niniejszej sprawie. W kontekscie tej wykladni nie chodzi o kwalifikacje ustugi
$wiadczonej przez operatora platformy sprzedazy internetowej, lecz o ustalenie, czy jego
dzialalno$¢ moze sprawia¢ wrazenie uzywania oznaczenia w ramach wlasnej komunikacji
handlowej. Na kazde z tych dwéch pytan nalezy zatem udzieli¢ odpowiedzi, stosujac inny tok
rozumowania.

% Wryrok z dnia 20 grudnia 2017 r., (C-434/15, EU:C:2017:981).
51 Wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r., (C-320/16, EU:C:2018:221).
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LouBouTIN (UZYWANIE OZNACZENIA NARUSZAJACEGO PRAWO NA RYNKU ELEKTRONICZNYM ONLINE)

100. Sa one ponadto odmienne koncepcyjnie. Kwalifikacja ustugi $wiadczonej przez ustugodawce
w Internecie moze mie¢ wplyw na jego odpowiedzialno$¢ wobec uzytkownika wykorzystywanej
przez niego platformy. Z tatwoscia mozna zrozumieé, ze im wieksza kontrole uslugodawca
sprawuje nad $wiadczona ustuga, tym wigksza powinien ponosi¢ odpowiedzialno$é. Inaczej jest
za$ w przypadku kwestii tego, czy rzeczony ustugodawca uzywa znaku towarowego w rozumieniu
rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz zagadnienie to odnosi sie wylacznie do ochrony praw
wlasciciela danego znaku towarowego.

V. Whnioski

101. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal odpowiedzial na pytania
prejudycjalne przedstawione przez tribunal d’arrondissement de Luxembourg (sad okregowy
w Luksemburgu, Luksemburg) w sprawie C-148/21 oraz przez tribunal de lentreprise
francophone de Bruxelles (francuskojezyczny sad ds. gospodarczych w Brukseli, Belgia)
w sprawie C-184/21, ze art. 9 ust. 2 rozporzadzenia (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nalezy
interpretowac¢ w ten sposdb, ze nie mozna uznad, iz operator platformy sprzedazy internetowej
uzywa znaku towarowego w ofercie sprzedazy opublikowanej przez osobe trzecia na tej
platformie, po pierwsze, przez to, ze publikuje on w taki sam sposéb zaréwno swoje wlasne
oferty, jak i oferty osob trzecich, wyswietlajac je w sposob niezréznicowany wzgledem ich
pochodzenia, przy czym umieszcza w tychze ogloszeniach wlasne logo renomowanego
dystrybutora, zaréwno w swojej witrynie, jak i w rubrykach reklamowych witryn internetowych
0sdb trzecich, a po drugie, przez to, ze oferuje on sprzedawcom zewnetrznym uzupelniajace ustugi
pomocy, skladowania i wysytki produktéw oferowanych online na jego platformie i informuje
potencjalnych nabywcéw, ze jest odpowiedzialny za te czynnosci, pod warunkiem, ze
okoliczno$ci te nie prowadza do tego, ze wlasciwie poinformowany i dostatecznie uwazny
internauta bedzie postrzegal rozpatrywany znak jako integralna czescia komunikacji handlowej
operatora.
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