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l. De faktiska.omstandigheterna och saken i méalet

ChristiandLoeuboutin 4r innehavare av ett positionsmirke med bendmningen “rod
sula? somydterges och beskrivs enligt foljande i de berdrda registreringsbesluten
avseende,varer i klass 25 "Hogklackade skor (utom ortopediska)”, det vill sidga
registreringsbeslut nr 8845539 avseende EU-varumarke och registreringsbeslut nr
0874489 avseende Beneluxvarumarke:
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”Varumirket bestér av firgen rott (PMS-kod 18.1663TP), som anbringats pa sulan
till en sko sasom avbildats (skons kontur utgor saledes inte en del av varumarket,
utan syftar till att visa varumérkets placering).”

Amazonkoncernen séljer diverse varor och tjanster online saval direkt for egen
rakning som indirekt for utomstaende séljares rakning.

Amazon visar pa sina webbplatser regelbundet reklam for skor med rod sula som
salufdrs utan Christian Louboutins medgivande.

Den 1 mars 2019 véckte Christian Louboutin med stod av sitt Beneluxvarumarke
forbudstalan hos ordforanden f6r Tribunal de I’entreprise francophone de
Bruxelles mot bolagen Amazon Europe Core, Amazon EU ochsvAmazon Services
Europe.

Genom dom av den 7 augusti 2019 fann ordférandenf6r ndmnda domstol bland
annat att anvandningen av varumarket i all den ifragasattayreklamen kunde
tillskrivas svarandena och utfardade ett forbudsforelaggande, forenat med vite
avseende ndmnda anvéandning.

Genom dom av den 25 juni 2020 dndrade Cour d’appel de, Bruxelles delvis den
domen genom att bland annat sla fast att,endast den reklam som avsag skor vilka
saldes av Amazon kunde omfattas avaforbudsatgarder, eftersom anvandningen i
den dvriga reklamen uteslutande kunde tillskrivas ttoemstaende saljare.

Christian Louboutin har ¢verklagat'demydomen.

Den 19 september 2019 véckte Christian Louboutin med stdd av sitt EU-
varumérke talan€vid, Tribunal®d’arrondissement de Luxembourg mot bolagen
Amazon Eurepe Core, Amazon EU och Amazon Services Europe, som
tillsammans 1%olika egenskaper driver webbplatserna amazon.fr, amazon.de,
amazon.€s, amazon.it och “amazon.co.uk, vilka riktar sig mer specifikt till
konsumenter i/Europeiska,unionen, och yrkade att dessa bolag skulle foreldggas
att upphdra med anwandningen av hans varumaérke och att utge ersattning for den
skada'som namnda anvandning hade vallat.

Genom, dom_av-den 5 mars 2021 framstéllde Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg “en begdran om fdrhandsavgorande till EU-domstolen som for
narvarande ar under prévning och har tilldelats malnumret C-148/21.

Den 4 oktober 2019 vdckte Christian Louboutin med stod av sitt EU-varumarke
forbudstalan hos ordféranden for Tribunal de 1’entreprise francophone de
Bruxelles mot de amerikanska bolagen Amazon.com, Inc. och Amazon Services
LLC (nedan &ven kallade Amazon), vilka tillsammans driver webbplatsen
amazon.com, som riktar sig bland annat till konsumenter i Europeiska unionen,
och yrkade att dessa bolag skulle foreldggas att vid vite upphdra med
anvandningen av hans varumarke.
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1. Unionsratt

Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU-varumérken

| de delar av artikel 9 som &r relevanta for forevarande mal stadgas féljande:
“Rattigheter som ar knutna till ett EU-varumarke
1.  Registreringen av ett EU-varumarke ger innehavaren en ensamrétt.

2. Utan att det paverkar innehavares rattigheter som férvarvats fore
ansokningsdagen eller prioritetsdagen for EU-varumarket ska innehavaren-ay ett
EU-varumarke ha ratt att forhindra tredje man som inte har hans‘medgivande att i
naringsverksamhet, for varor eller tjanster, anvanda ettdecken om

a) tecknet ar identiskt med EU-varumérket och,anvands«or varor eller tjanster
som dr identiska med dem for vilka EU-varumarketdrsegistrerat,

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas med stod'av punkt 2:
a)  Attanbringa tecknet pa varor eller derasiforpagkning.

b)  Att utbjuda varor till forsaljning, marknadsfora dem eller lagra dem for
dessa andamal eller'utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Attimporteraeller exportera varor under tecknet.

d) Att anvanda tecknet som.firma- eller foretagsnamn eller som del av ett
firma=ellerféretagsnamn.

e) Attt anvandatecknetpa affarshandlingar och i reklam.

f).  Attanvandaytecknet i jamforande reklam pa ett satt som strider mot direktiv
2006/114/EG.

2

I1l.  Parternas standpunkter

Christian Louboutin

Karanden Christian Louboutin, som grundar sin forbuds- och skadestandstalan pa
artikel 9.2 a i Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumdarken, har gjort géllande att Amazon |
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naringsverksamhet anvander ett identiskt k&nnetecken (den roda sulan) for
identiska varor utan hans medgivande.

Savitt avser begreppet anvandning i naringsverksamhet for en vara har Christian
Louboutin understrukit att sadan anvandning kan innefatta bade atgarder som
vidtas offentligt, sasom reklam, och atgarder som ar fordolda for allméanheten,
sasom innehav av en vara i syfte att slappa ut den pa marknaden.

Christian Louboutin har framhallit att vad som gor Amazon — ett av varldens
hogst vérderade foretag — unikt och som forklarar dess stora styrka‘och enorma
framgangar framfor allt ar den synnerligen effektiva logistik som foretaget har
byggt upp och som ger det mojlighet att utfora bestallningar pa rekerdtid."Amazon
forfogar enligt honom 6ver 175 distributionscentraler runt omiyvarlden med en
sammanlagd yta av 14 miljoner kvadratmeter dar omkring 250 000%personer
arbetar med att ta emot och lagra leverantdrernasgvaror, registrera samtliga
bestallningar och hantera dem, nagot som mycket ofta tilhoch‘med innebar att det
ar Amazon som expedierar de bestéllda varorna o€h,hanterareventuella returer.

Enligt Christian Louboutin betonar Amazon i Sin kemmunikation standigt hur
unikt foretaget ar, nagot som starker dessfimage somvaterférsaljare.

Christian Louboutin har understrukit att, att det“ar ostridigt saval att Amazon
framjar forséljningen av samtligavaror'som sdlunda utbjuds till forsaljning genom
visning pd Amazons webbplats, av reklam dar varan aterges och dess
forsaljningspris anges som att“all “denna reklam vésentligen k&nnetecknas av
foljande:

— Reklamen uppfyller alltid,synnerligen stranga utformningskrav som Amazon
stéller, vilket, gor att reklamen, som helhet uppvisar en betydande enhetlighet
som oundvikligen skapar intrycket att all reklamen kommer fran en och samma
kalla.

— Reklamen Jinnehaller @alltid endast ett dominerande kéannetecken med
sarskiljningsformaga,” namligen Amazons nedan atergivna halvfigurativa
varumarke, som har blivit mycket kant som varumarket for en aterforsaljare av
varor av.synnerligen varierande slag.

amazon

— Detta dominerande kéannetecken med sarskiljningsformaga aterfinns i
rubrikfaltet ovanfor varje reklamerbjudande, och det & Amazon som
kontrollerar det faltet och ensamt bestdmmer vad som ska visas i det.

Utover detta har Christian Louboutin ocksa papekat att all reklamen samlas under
olika allmanna rubriker eller varukategorirubriker som uppvisar en tradstruktur
("Fashion”, ”Electronics”, "Home and Kitchen”, “Luggage” — ”Kléader”,
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“Elektronik™, "Hem och kok”, ”Bagage”) och under olika beskrivande rubriker
som ”Amazon best sellers”, ”Amazon most wished for”, ”Amazon gift ideas” och
”Amazon hot new releases”.

I samband med detta har Christian Louboutin tillagt att visningen av denna reklam
atfoljs av en systematisk anvandning fran Amazons sida av possessivpronomenet
”var” som klart och tydligt hanvisar till Amazon i uttryck som our most popular

2 9 2 9

products based on sales”, ”our best-selling new and future releases”, ”our biggest

29 9

gainers in sales rank over the past 24 hours”, our most popular products offered

as gifts”, “our top deals”, “our selection” och “our warehouses” 4~ “vara mest

efterfrigade varor”, “véra béstsdljande varor nu och 1 framtiden”, “véra
b 9. 99 2.

bastsdljande varor det senaste dygnet”, ’vara bésta affarer”, “vartyurval®, “véra
lager”.

| det aktuella fallet har Christian Louboutin konstaterat attett mycket stort, antal
reklamerbjudanden av denna typ nyligen har visats pa webbplatsen amazon.com.

Enligt Christian Louboutin ar det inte forran en webbplatsbesékare med hjélp av
ett antal klickningar har tagit del av ,samtliga “uppgifter om de aktuella
erbjudandena som det anges huruvida en utbjuden vara efter entbestallning

— antingen kommer att séljas och_expedieras av. Amazon, nagot som enligt
Christian Louboutin ligger helt ochyhalletuiylinje 'med den aterforsaljarimage
som Amazon 6nskar visa upp,

— eller kommer att expedieras av Amazeon trots att den séljs av tredje part,

— eller kommer attfsaljas.och expedieras av tredje part, nagot som i sa fall anges
pa ett tamligen diskret satt, vilketdorde bero pa att detta inte stammer sarskilt
val dverens'med den‘ekonomiska modell som Amazon framhaller som sin.

Christian’ Louboutin har papekat att Amazon i samtliga tre fall svarar for att géra
reklam, foryvarorna, wilket, sker inom ramen for en enhetlig presentation, samt
registrerar, bestallningarioch tar emot betalningen av forséljningspriset.

| de _bada forstnamnda fallen svarar Amazon dessutom for lagring av de bestéllda
varorna, fonforpackning av dem (i forekommande fall presentférpackning) under
sitt "Amazen-varumarke och for expediering till kOparen av varorna under det
varumarket samt for hantering av returer.

| det sistnamnda fallet erhaller koparen, nar betalningen for priset har tagits emot
och leveransen har skett, en faktura fran Amazon som harrér fran den berérda
tredje parten.

| de bada sistnamnda fallen tar Amazon — i det andra fallet utdver kostnaderna for
varuhantering (lagring och expediering) — ut en provision som uppskattningsvis
uppgar till omkring 15 procent av forsaljningspriset.
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Christian Louboutin har gjort gallande att allt dessutom tyder pa att de flesta av de
angivna priserna faststills av Amazon, dven for varor som pastas séljas av tredje
part. Sadana utomstaende séljare har namligen starka incitament — narmare
bestamt att deras varor ska fa en fordelaktig listplacering! — att acceptera att
priserna satts av algoritmer som Amazon tillampar, varvid de nér som helst kan
andras med ledning av en rad olika parametrar som standigt uppdateras.

Han har ocksa papekat att till skillnad fran hur de erbjudanden som visas pa
Amazons webbplats presenteras, framgar det tydligt av samtliga liknande
erbjudanden som visas pa de e-handelswebbplatser som drivs av eBay, Facebook,
Google, Marktplaats och Alibaba att de harrér fran utomstaende” saljare, nagot
som en normalt vélinformerad och rimligt uppmarksam internetanvéndare inte kan
vara omedveten om med tanke pa att dessa webbplatser ar notorisktykandaysom
digitala marknadsplatser.

Né&r det galler vem som kan tillskrivas en handling sem, utgdr anvandning, har
Christian Louboutin till att borja med gjort gallafide att det'framgar av domen av
den 3 mars 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134);att'sadan anvandning kan
tillskrivas var och en som har utévat en aktiv rolhvid utforandetav den handling
som utgdr anvandning och har direkt ellerindirekt kontrolh.6ver namnda handling.
Pa tal om den motsvarande bestammelsen i direktiv 2008/95 om
gemenskapsvarumarken uttalade EW=domstolen foljande:

739 Vad forst betrdffar lydelsen 1hartikel 5.1, direktivet, ska det som exempel
anges att uttrycket ’zu benutzen?;, *using’, “fair€ usage’, 'usare’, ’het gebruik’,
"hasznal’ 1 den tyska, engelska, franskayitalienska, nederlindska respektive den
ungerska versionen av bestammelsen enligt sin sedvanliga innebdrd forutsatter en
aktiv handling och en direktrellertindirekt kontroll 6ver den handling som utgor
anvandningen.Detta anemellertidiinte fallet om en sjalvstandig aktor handlar utan
annonsdrens tillstand ellentill ogh'med mot dennes uttryckliga vilja.

40 Vad darefter betrdffar systematiken i artikel 5 i direktiv 2008/95, nd&mns i punkt
3 i denna artikelnsomyinnehaller en icke uttbmmande upprakning av former av
anvandning som innehavaren av varumarket kan forbjuda (se dom Google France
och Googlen,C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 65 och dar angiven
rattspraxis);, endast aktiva handlingar av tredje man, sdsom att ’anbringa’ tecknet
pa varor ellerideras forpackning eller anvinda’ tecknet pd affarshandlingar och 1
reklam, att *utbjuda’ varor till forséljning, att *marknadsféra’ dem eller ’lagra’
dem forydessa dndamél, att *importera’ eller ’exportera’ dem eller ’utbjuda’ eller
‘tillhandahélla’ tjanster under tecknet.

41 Vad slutligen géller syftet med artikel 5.1 i direktiv 2008/95 framgar det tydligt
av bestdammelsen att den syftar till att ge innehavaren ett rattsligt instrument som
gor det mojligt for denne att forbjuda tredje man att anvénda innehavarens
varumarke utan tillstand och darmed att fa saddan anvéandning att upphora. Det ar
emellertid endast tredje man som har en direkt eller indirekt kontroll éver den
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handling som utgdr anvandningen som i praktiken kan bringa denna anvéandning
av varumaérket att upphora och pa sé vis iaktta forbudet.”

Christian Louboutin har tillagt att det saledes &r pa grund av avsaknaden av aktivt
handlande i samband med vidtagandet av den atgard som utgor anvandningen som
EU-domstolen i sin tidigare praxis har funnit att en anvéndning inte har kunnat
tillskrivas tredje man som har inskrdnkt sig till att “skapa de tekniska
forutsittningar som krévs” for att andra ska kunna vidta de dtgarder som utgor
anvandningen, namligen:

— renodlade internetsoktjanstleverantorer (dom av den 23 mars<2020, Google
France och Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punkternays7 och
58),

— genom analogi, renodlade vérdtjanstleverantérer (i informationssamhallet) som
lagrar reklam dar ett kannetecken aterges, %, eftérsom “en sadan
vérdtjanstleverantdr endast bedriver en — formodat lagligy— verksamhet som &r
“av rent teknisk, automatisk och passivi natur,, vilket! innebdr att
tjansteleverantoren  varken har k&anedom, om “weller » kontroll  Gver

vidarebefordrad eller lagrad information™(dom ‘ay den 12%uli 2011, L’Oréal
m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkterna 33101 och 102),

— tredje man som “enbart”, eftet anvisningar‘ay, tredje man, utfor det skede i en
produktionsprocess som bestar.i att tappaydrycker pa burkar som redan ar
forsedda med tecknet (dom aw, den 15 december 2011, Frisdranken Industrie
Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punkierna 29 och 30),

— eller tredje mansom aren.renodlad leverantor av en lagringstjanst (dom av den
16 juli 2015,,OP kogistics mifl.,"C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 45).

Darutéver_har Christian LCouboutin patalat att det framgar av beslutet av den 19
februari€ 2009, UDV Northh America (C-62/08, EU:C:2009:11), att det ar
ovidkemmande matt “\tredje man agerar mellanhand, saknar &gande- eller
nyttjanderatt “till de, varor som anvandningen avser eller inte ens &r part i
forsaljningen av de yvaror som anvandningen avser.

Han har tillagt att dven om det saledes tydligt framgar av EU-domstolens praxis
att det‘avgérande kriteriet vid bedémning av huruvida tredje man kan tillskrivas
en anvédndning &r huruvida denne har utdvat en aktiv roll i utférandet av den
handling’ som utgor anvandningen, har EU-domstolen emellanat tillampat ett
kompletterande eller alternativt rekvisit avseende eget reklammeddelande” vid
bedémning av huruvida nagon kan tillskrivas en anvéandning i (kommersiella)
meddelanden (dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08—
C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 57, dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl.,
C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 102, och dom av den 16 juli 2015, TOP
Logistics m.fl., C-379/14, EU:C:2015:497, punkterna 41 och 42).
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Vidare har han framhallit att EU-domstolen, savitt mer specifikt avser anvandning
av ett identiskt kannetecken i reklam, slog fast foljande i domen av den 5
september 2019, AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:674):

54 Begreppet ’intréng’ ska sdledes forstas sd, att det avser de dtgédrder som anges
i artikel 9 och som av karanden laggs svaranden till last. | forevarande mal ar det
fraga om de atgarder som anges i artikel 9.2 b och d, det vill sdga reklam och
forsaljningserbjudanden som publiceras under ett kdnnetecken som &r identiskt
med det aktuella varumarket. Dessa atgédrder ska anses ha ’forekommit’ pa det
territorium dar de fatt sin karaktar av reklam och forsaljningserbjudande, det vill
sdga det territorium dar det kommersiella innehallet faktiskt gjorts tillgangligt for
de konsumenter och naringsidkare som innehallet riktar sig till. Det ar daremot
ovidkommande om denna reklam och dessa forsaljningserbjudandensmedfort att
svarandens varor inforskaffats.”

Utifran detta har Christian Louboutin dragit slutsatsen att'foljande framgar av EU-
domstolens praxis:

— En anvandning (i naringsverksamhet foren vara) kan tiliskrivas var och en som
genom att direkt eller indirekt kunnayutéva kontrollhdversden handling som
utgdr anvandningen har utdvat en aktiv roll i'utférandet av ndmnda handling.

— Att tredje man agerar mellanhand Uteslutersdarfor inte att denne kan betraktas
som anvéndare, utom om mellanhandeny- Ilikhet'exempelvis med en renodlad
vardtjanstleverantor ellef leverantér av lagringstjanster — uteslutande erbjuder
en tjanst som ar neutral i férhallande'till den handling som utgor anvandningen.

— Av detta foljerdvidareyatt. entanvandning av ett kannetecken i reklam kan
tillskrivas var och en som ‘har inforlivat denna reklam i sitt eget
reklammeddelande, varvid det' @r ovidkommande huruvida reklamen har gett
upphoytill kép sam vederborande har fatt vinning av.

Christian Rouboutin®hargocksa hanvisat till domen av den 30 april 2020, A
(Intrang ‘genom import av kullager) (C-772/18, EU:C:2020:341, punkt 27), dar
EU-domstolen uttalade foljande: "Nér det géller fragan huruvida den berérda
persenen-sjalvakan anses ha anvént ett kdnnetecken som d&r identiskt med ett
varumarke, ‘trots att han agerat i tredje mans ekonomiska intresse, papekar
domstolen att aganderatten till de varor pa vilka varumarket ar anbringat saknar
betydelse vid faststallandet av huruvida det ror sig om anvéndning i
naringsverksamhet. Domstolen har ndmligen slagit fast att den omstandigheten att
en néringsidkare anvander ett kdnnetecken som sammanfaller med ett varumarke
for varor som inte ar hans egna, det vill sdga som han inte har nagon rétt till, inte i
sig hindrar att anvandningen omfattas av artikel 5.1 i direktiv 2008/95 (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09,
EU:C:2011:474, punkt 91).”

Mot bakgrund av detta har Christian Louboutin gjort gallande att den tvistiga
reklamen i sin helhet ingar i Amazons reklammeddelande, dels darfor att det



27

28

29

30

31

32

LOUBOUTIN

langst upp i varje annons visas Amazons halvfigurativa varumarke, som &r ett
valkant aterforsaljarvarumarke, dels darfor att annonserna till sitt utférande
paminner om typisk reklam fran storre aterforsaljare i sa matto att de innehaller
aterforsaljarens varumarke, en atergivning av den erbjudna varan och en uppgift
om dennas pris.

Utover detta har Christian Louboutin ocksa gjort gallande att bedémningen av
huruvida en viss reklam ingar i en viss persons eget reklammeddelande ska goras i
forhallande till en normalt valinformerad och rimligt uppmarksam konsument som
ingar i malgruppen for denna reklam.

Enligt Christian Louboutin &r det bade pa grundval av sunt fornuft och,genom
analogi med EU-domstolens fasta praxis rorande meddelanden'sem riktar Sig till
konsumenter, sérskilt pa internet, mojligt att gora bedomningen att. allttyder pa‘att
mottagarnas uppfattning om ett sadant meddelande ar. symnerligen,relevant vid
beddmning av det meddelandets beskaffenhet och lagenlighet, bland“annat med
avseende pa anvandning av varumarken, €sem ar “synherligen viktiga
kommunikationsverktyg. Harvidlag har Christian “kouboutin“erinrat om att det
ocksa foljer av fast rattspraxis att det, ar inforhallande till den berorda
omsattningskretsen som varumarkesintrng ‘genom“anvandning av ett identiskt
eller liknande k&nnetecken ska bedomas.

Christian Louboutin anser att EU-domstolen“@nnu inte har uttalat sig i denna
viktiga fraga. Darfor har han_foreslagit att,en“tolkningsfraga ska stallas till EU-
domstolen.

Vidare har Christian Louboutin, papekat att Amazons aktiva medverkan savitt
avser innehallet i dén tvistigasreklamen inte dr det enda relevanta i ssmmanhanget,
utan att det ocksa — oeh framfor allt= forhaller sig sa, att denna reklam pa grund
av sin enhetliga utformning, dar.Amazons egna varor blandas med utomstaendes
varor, gergintrycketatt all reklam ar Amazons egen reklam, ndgot som daremot pa
intet satt'@r fallet for,den reklam som visas pa stora plattformar som Google, eBay,
AlibabayochiRaktiten. "Att’Amazon gor dessa annonser till sina egna framgar enligt
honom ocksa ‘av atthAmazon erbjuder de flesta av de tjanster som traditionellt
erbjudsav dem som saljer de varor som den berérda reklamen avser.

Christian,Louboutin har darutover ocksa gjort gallande att Amazon anvander ett
kanneteckemsom innebér intrang i hans varumarke i samband med expediering av
varor sem ar forsedda med det tecknet. Han har papekat att Amazon inte har
bestritt att expediering till en kdpare av en vara forsedd med ett kdnnetecken som
ar identiskt med ett varumarke utgor anvandning av det tecknet, pa samma satt
som de i forordningen uttryckligen ndmnda handlingarna att importera eller
exportera en sadan vara.

Nar det galler vem som kan tillskrivas en sadan handling anser Christian
Louboutin att undantagen fran ansvar i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 inte kan
vara tillampliga. Darvidlag har han hanvisat till generaladvokaten Campos
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Sanchez-Bordonas forslag till avgdérande i malet Coty Germany (C-567/18,
EU:C:2019:1031, punkterna 62 och 63):

”Dessa undantag dr begrdnsade till den tekniska processen att driva och erbjuda
tillgang till ett kommunikationsnat dar information som gors tillganglig av tredje
part vidarebefordras eller lagras tillfalligt. De kan saledes inte tillampas pa en
verksamhet som utgors av fysisk lagring och materiell leverans av varorna.

Dessutom har domstolen slagit fast att artikel 14.1 i direktiv 2000/31 inte ska
tillampas pa en aktor pa en elektronisk marknad som spelar en aktiv roll, genom
att till exempel tillhandahalla hjdlp ’som bland annat bestatt ‘1 att, optimera
presentationen av de aktuella forsdljningserbjudandena eller att géra reklam for

29

erbjudandena’.

Mot bakgrund av detta anser Christian Louboutin att anvandning. genom
expediering av en sadan vara tvivelsutan kan tillskrivas.den sef expedierar varan,
i det aktuella fallet Amazon, vilken kéanner tillgeller méste anses kéanna till att
varan &r forsedd med tecknet.

Han har darvidlag tillagt att Amazon inte,med framgangykan‘gora gallande att en
sadan anvandning for det forsta kan laggas foretaget tilllastiendast om det faktiskt
kande till intranget och att foretaget for det.andratsaknade sadan kannedom, som
det inte kan erhalla utan att okularbesiktiga varje vara som det expedierar. | detta
sammanhang har han hénvisat till,generaladvekaten Campos Sanchez-Bordonas
forslag till avgorande i malet Coty Germany, (C-567/18, EU:C:2019:1031, punkt
82):

“Foretagens betydande ‘medverkan i1 marknadsforingen av varorna genom det
programmet goratt det kan kravas att'de visar sarskild omsorg (aktsamhet) nar det
géller kontrollen av att de varor som de handlar med &r lagliga. Just pa grund av
att de ar medvetna.om att'de om en sadan kontroll inte gérs latt kan komma att
medverka. tillhforsaljning av* olagliga, forfalskade, pirattillverkade eller stulna
varorsem Séljs pa.ettiolagligt eller oetiskt satt som innebar intrang i tredje mans
dganderatt’, kan dejinte utan vidare friskriva sig frdn ansvar genom att bara
hianvisatillséiljarens”

Utifranidettashar Christian Louboutin gjort bedémningen att Amazons expediering
av skor forsedda med ett intrangsgérande kannetecken utgor en rattsstridig
anvandning som kan tillskrivas Amazon.

Han har framhallit att EU-domstolen i domen av den 2 april 2020, Coty Germany
(C-567/18, EU:C:2020:267), uttryckligen utgick dels fran att den som lagrade
varan inte kande till intranget, dels fran att det var tredje man som marknadsforde
varan. Enligt honom ar det “djarvt” att med ledning av den domen dra slutsatsen
att samma svar ar pakallat nar den som lagrade eller expedierade varan faktiskt
kande till intranget.
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Darutover har han ocksa gjort gallande att en expediering av en vara till en
konsument som har bestallt den inte kan likstdllas med ett renodlat innehav av
varan, eftersom en expediering — i den man som den innebéar att en bestallning
verkstalls — forutsatter att den som expedierar vet vad det &r som expedieras.

Amazon

| sitt svar har Amazon till att borja med papekat att foretaget inte bestrider att
anvéandning av ett kannetecken i reklam kan utg6ra anvandning av ettevarumarke.
Déaremot anser Amazon att ”de erbjudanden avseende pastatt intrangsgorande skor
som av utomstdende saljare publiceras pa dess forsaljningswebbplatser och
expedieringen av dessa av namnda séljare salda skor inte utgér.nagon anvandning
av varumirket frdn Amazons sida”. Amazon har tillagt att féretaget;,i egenskap av
naringsidkare som driver en digital marknadsplats, enligt fast rattspraxis inte kan
hallas ansvarig for tredje mans (otillatna) anvandning awett vardmarke.

Detta grundar Amazon pé den (i punkt 6 ovan nimnda) dom som‘Cour d’appel de
Bruxelles meddelade den 25 juni 2020, d&r namnda demstolislog,fast foljande:

”13. En anvédndning av varumérket i en franyen utomstdende séljare hirrorande
annons med ett erbjudande om forsaljhing.av intrangsgorande varor kan saledes
inte tillskrivas den naringsidkaressom, driver_den “digitala marknadsplatsen, inte
ens om det gar att se vem den naringsidkaren ameftersom en sadan anvandning
inte ingar i namnda néringsidkares eget, reklammeddelande. Den objektiva
omstandigheten att det ar‘den utemstaende ‘saljaren, och inte den néringsidkare
som driver plattformen fér elektronisk handel, som ligger bakom annonsen med
forsaljningserbjudandet'y, ar tillkacklig for att anvandning fran  ndmnda
naringsidkares sida ska kunna uteslutas.

Till yttermera  visso “stallefrg [EU-domstolen] inte nagot krav pa att
omsattningskretseniska uppfatta att annonsen med forséljningserbjudandet harror
fran den“wutomstaende sdljaren och inte fran den naringsidkare som driver
plattformen for elektronisk handel. Saledes dar omséattningskretsens uppfattning
ovidkemmandewnar det ska slas fast vem som ska anses ha gjort sig skyldig till
den rittsstridiga anvandningen av tecknet i det nu aktuella sammanhanget. ...

15. Christian ouboutin kan inte vinna framgang genom att hanvisa till domen [av
den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 116], dar [EU-
domstolen] slog fast pa vilka villkor en naringsidkare som driver en digital
marknadsplats ska anses ha haft en neutral stallning respektive ha utdvat en aktiv
roll (varvid den hjalp som néringsidkaren har lamnat bland annat ska ha bestatt i
att optimera presentationen av de aktuella forséljningserbjudandena eller i att gora
reklam for erbjudandena). Det resonemanget ror ansvar for den som driver en
digital marknadsplats mot bakgrund av direktivet om elektronisk handel. Enligt
[EU-domstolen] kan ndmligen den omstandigheten att naringsidkaren har utévat
en aktiv roll vid utarbetandet av annonsen i forekommande fall medfora att denne
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inte omfattas av den ansvarsbegransning for sadana naringsidkare som galler i
forhallande till de allménréttsliga ansvarsreglerna. ...

16. Inte heller kan Christian Louboutin vinna framgang genom att aberopa de
principer som slogs fast i domen [av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15,
EU:C:2016:134], eftersom omstandigheterna i den domen skiljer sig vésentligt
fran omstandigheterna i det mal som féranledde domen [av den 12 juli 2011,
L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474], och fran omstandigheterna i
forevarande mal. | domen Daimler hade det redan i forvag slagits fast att
anvandaren av det varuméarke som aterfanns i en annons var saljarén — den som
lag bakom annonsen — och inte den naringsidkare som drev den webbplats dar
annonsen lagrades. Den tolkningsfraga som hade hanskjutits_till [EU-domstolen]
rorde huruvida saljaren fortsatte att anvanda varumarket nar annensen,behdlls pa
webbplatsen mot saljarens vilja och trots dennes forsok att fa den,borttagen. Den
domen inleds, under hé&nvisning till [domen Gog@gle “France “ach "Google,
C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 51, %ech* .52, och domen
Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:83%7, punkt» 36], med
konstaterandet att en publicering av en annons pa enwebbplatstkan tillskrivas den
annonsor som har bestallt annonsen ochipa vars begaran\naringsidkaren har
handlat i egenskap av tjansteleverantor. ‘Darefter anges det forvisso i domen att
annonsen inte langre kan tillskrivas namnda annonsor om naringsidkaren later den
forbli online trots att annonsoren dttryckligen har begéart att naringsidkaren ska ta
bort den ([dom av den 3 mars 2016, Daimler, C=479/15, EU:C:2016:134], punkt
34). Daremot innebar domengBRaimler emellertid inte nagot ifragasattande av att
annonsen kan tillskrivas annonsoren®(snarare an naringsidkaren) sa lange dess
publicering pa webbplatsen “&r forenlighmed annonsorens instruktioner, och i
synnerhet innehaller'fndmnda dom,inte nagot uttalande om huruvida anvéndningen
av varumarket kan“tillskrivas“naringsidkaren. Tanken bakom att det i domen
papekas att enfsadan tredje man som avses i artikel 5 i direktiv 2008/95 maste ha
utfort en aktivhandling (ambringa tecknet, anvanda det pa affarshandlingar eller i
reklam, ellerwutbjuda, lagra, marknadsfora, importera eller exportera ... varan) ar
att framhalla att.den‘ifragasatta handling som utgor anvandningen maste ha utforts
av magonysom har konttoll 6ver anvindningen, eftersom det endast dr den ’som
har emdirekt eller indirekt kontroll dver den handling som utgdr anvandningen
som,i praktikemkan bringa denna anvandning av varumarket att upphora och pa sa
vis), 1aktta Wforbudet’ ([dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15,
EU:C:2016:134], punkt 41).

17. Av'det ovan anforda foljer att i forevarande fall ska anvéndningen av ett
ifragasatt kannetecken i reklam som visas pa webbplatserna amazon.fr och
amazon.de for en utomstaende saljares rakning — oavsett om det anges vem denna
saljare ar eller inte — tillskrivas namnda utomstaende saljare och inte Amazon
sjalvt, dven om omséttningskretsen skulle hysa en annan uppfattning, exempelvis
att forsaljningserbjudandet harror fran den webbplatsdrivande naringsidkaren och
att denne anvénder varumarket inom ramen for sitt eget kommersiella varumarke.
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Mot bakgrund av det ovan anforda saknas anledning att stélla den andra av de
tolkningsfragor som Christian Louboutin har foreslagit, eftersom den fragan
grundar sig pa den felaktiga premissen att omséattningskretsens uppfattning om
vem som ligger bakom reklamen ér relevant.”

Med ledning av denna dom har Amazon dragit slutsatsen att det &ven i
forevarande fall ar pakallat att sla fast att atergivningen av kannetecken identiska
med Christian Louboutins varumérke i reklam for hégklackade skor som enligt
Amazons uppfattning gors av utomstaende saljare inte utgdr en anvandning av det
varumérket som kan tillskrivas Amazon.

Nar det galler fragan huruvida det vid bedémning av huruvida enwiss reklam &r
att hanfora till en persons reklammeddelande ska tas hansyn till uppfattningen, hos
en normalt valinformerad och rimligt uppméarksam genomsnittskonsument sem
tillnér malgruppen for den reklamen, har Amazon tillagthatt EU-domstolen — i
motsats till vad Christian Louboutin har pastatt — redan har,besvarat denyfragan.

Dérvidlag har Amazon gjort géllande att den emstandigheten-att kansumenternas
uppfattning inte ndmns nagonstans i domen av den 12 julin201, L’Oréal m.fl.
(C-324/09, EU:C:2011:474), visar att den\faktorn arovidkommande for svaret pa
namnda fraga. Enligt Amazon har EUsdomstolen, namligen,'genom att inte beakta
konsumenternas uppfattning i samband med prévning av huruvida en anvandning
av ett varumarke kan tillskrivas en part(exempelvis den naringsidkare som driver
en digital marknadsplats), underforstatt men,obestridligen uttalat sig i den fragan.

Dérigenom har EU-domstolen enligt,Amazon klart och tydligt angett att ndmnda
faktor &r ovidkommande och“inte ska beaktas vid beddmning av huruvida en
anvandning av ettaarumarkeskan tillskrivas en viss person. Mot bakgrund av detta
anser Amazon, “att \konsumenternas uppfattning enligt EU-domstolen &r
ovidkommandeg nar det géller att sla fast huruvida en anvandning av ett varumarke
kan tillskrivas den néringsidkare som driver en digital marknadsplats.

Vidareshar Amazon gjortéllande att EU-domstolen i domen av den 2 april 2020,
CotynGermany,(C-567/18, EU:C:2020:267), tydligt angav att nér en ekonomisk
aktor “inte msjalve, efterstravar syftet att utbjuda varor till forsaljning eller
marknadsféra dem, kan det inte anses att den handling som utgdr anvandning av
varumarket ‘har utforts av den personen eller att tecknet har anvants i den
personens eget reklammeddelande.

Harvidlag har Amazon aven hanvisat till den ovannamnda domen fran Cour
d’appel de Bruxelles, dir den domstolen uttalade foljande:

28. Denna handling dr emellertid inte en av Amazon utford handling som utgor
anvandning. ...

29. ... Det framgar i allt vésentligt av domen Coty att anvdndningen av
varumarket inte kan tillskrivas en ekonomisk aktor som inte sjalv efterstravar
syftet att utbjuda varorna till forsaljning under det ifrdgasatta tecknet ([dom av den
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2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267], punkterna 45 och 47) —
varvid denna ekonomiska aktor var en néringsidkare som drev en plattform for
elektronisk handel i kombination med en tjanst i frdga om lagring av varor infor
expediering. [EU-domstolen] erinrade hirvidlag om sin praxis enligt vilken ’[a]tt
skapa de tekniska forutsattningar som kravs for att anvanda ett kannetecken och fa
betalt for denna tjanst [inte] innebér ... att den som tillhandahaller tjansten sjalv
anvander kdnnetecknet 1 fraga’ ([ibidem], punkt 43).

[EU-domstolen] anger visserligen tva fall ddr en sadan ekonomisk aktor som en
naringsidkare som driver en digital marknadsplats faktiskt kan tillskrivas den
anvandning av varumarket som sker i forsaljningserbjudandet, men‘inget av dessa
fall ar for handen savitt avser Christian Louboutins talan. Det forstafallet avser att
den ekonomiska aktoren sjalv bjuder ut varor till forséljning under. det,ifragasatta
tecknet och lagrar dem for egen rakning, inte for utomstaende séljaresirakning.
Det andra fallet avser att den ekonomiska aktoremyinte, kan identifiera den
utomstaende saljaren ([ibidem], punkt 48).

Visserligen tog [EU-domstolen] endast upp den handling utgérande anvéndning
som den hade att préva — tolkningsfragan rorde “lagring, at*tredje man av
intrangsgorande varor — men de lardomar sem kanydras,av denna dom gar att
tillampa pa expediering, som enbart dratt'anse sem enfortsattning av en lagring,
som ett slags “innehav under rorelse’mDetta konstaterande galler &ven om den som
lagrar — eller, i det aktuella fallet, den“somyexpedierar — kanner till eller anses
kanna till att varan &r forseddJmed €tt intrangsgérande kannetecken.

30. Det saknas anledning att stalla, enyny/ tolkningsfraga till [EU-domstolen],
eftersom Iosningen redan klart ogh tydligt har angetts av [EU-domstolen].

Christian Loubeutins éverklagande kan inte bifallas pa denna punkt.”

Amazon har darforegjort ‘gallande att fragan huruvida Amazon kan tillskrivas
expedieringenyav “identiska waror” (hogklackade skor) “forsedda med ett med
varumérketyidentisktykannetecken” som siljs av utomstdende sidljare dven i
forevarande fall ska besvaras pa samma satt, namligen med att det inte &r frdga om
nagon “warumarkesanvandning fran Amazons sida som Amazon kan hallas
ansvarigt for.

1VV. “Den hanskjutande domstolens beddmning

Den hénskjutande domstolen har |&mnat Amazons invandningar om
rattegangshinder utan avseende. Vidare har den forklarat sig vara internationellt
behdrig i enlighet med artikel 125.1 i forordning 2017/1001 (fore detta artikel 97 i
forordning nr 207/2009) med hanvisning till att de bada stamda bolagen med sate i
tredjeland har ett driftstalle i Belgien i form av bolagen (srl) Amazon Web
Services Belgium respektive Amazon Data Services Belgium och dérvid erinrat
om att det saknar “betydelse huruvida det salunda faststdllda driftstillet har
deltagit i det pastddda intrnget. Ett sadant krav foreskrivs inte i artikel 97.1 i
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forordning nr 207/2009 och skulle dessutom vara oftrenligt med behovet av en
vid tolkning av begreppet driftstille” (dom av den 18 maj 2017, Hummel Holding,
C-617/15, EU:C:2017:390, punkt 40). Den har ocksa ogillat Amazons yrkanden
om ogiltigforklaring av EU-varumarket och vilandeférklaring av malet.

Den hénskjutande domstolen anser sig inte kunna avgdra den tvist som den har att
prova utan att forst ha fatt svar pa frdgan om under vilka omstandigheter
anvandningen av ett intrangsgorande kannetecken i reklam kan tillskrivas en
naringsidkare som driver en e-handelswebbplats och som &ven ar aterfgrsaljare.

Aven frdgan om huruvida, och under vilka omstandigheter, omsattningskretsens
uppfattning om denna reklam &r relevant vid beddmningen aviwvem sem kan
tillskrivas en sadan anvandning behéver hanskjutas till EU-domstelen:

Den hanskjutande domstolen anser att den, for att fa klaghet i hux artikel 9.2 i
forordning 2017/1001 om EU-varumérken ska tillampas®i forevarande fall,
behdver fa ett svar pa fragan om relevansen, av “emstandigheterna kring
expedieringen av en vara forsedd med ett kannetecken, som ihnebdr intrang i ett
varumérke.

V. Tolkningsfragor

Den hanskjutande domstolen staller foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

Fraga 1

Ska artikel 9.2 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om&EU-varuméarken tolkas sa, att en anvandning i reklam som visas
pa en e-handelswebbplats av ett kdnnetecken som ar identiskt med ett varumarke i
princip kan tillskrivas denynéaringsidkare som driver webbplatsen, om en normalt
vélinformerad, oeh rimligt, uppmarksam internetanvdndare uppfattar att
naringsidkaren;\har “utdvat, en aktiv roll vid utarbetandet av reklamen eller om
reklamenyuppfattasisomen del av naringsidkarens eget reklammeddelande?

Paverkas'denna uppfattning

— av attwnaringsidkaren ar en vélrenommerad aterforséljare av ett synnerligen
brett spektrum av varor, inbegripet varor i den kategori dar de varor som
reklamen avser aterfinns,

— av att det ovanfor den salunda visade reklamen finns ett rubrikfalt dar
naringsidkarens tjanstevarumarke aterges och detta varumarke &r ett
valrenommerat aterforsaljarvarumarke, eller

— av att néringsidkaren parallellt med denna visning erbjuder tjanster som
traditionellt erbjuds av aterforsaljare av varor i den kategori som den vara som
reklamen avser tillhor?
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Fraga 2

Ska artikel 9.2 i Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumarken tolkas sa, att expediering i naringsverksamhet
till en slutkonsument av en vara forsedd med ett kdnnetecken som &r identiskt med
ett varumarke, utan varumarkesinnehavarens medgivande, utgér anvandning som
kan tillskrivas den som expedierar varan endast om denne har faktisk kdnnedom
om att kannetecknet har anbringats pa varan?

Ska den som salunda expedierar varan anses ha anvant det berérda Kannetecknet,
om denne eller en dartill ekonomiskt knuten enhet har uppgett for
slutkonsumenten att den expedierande enheten eller en dartill ekonomiskt knuten
enhet skulle komma att ombesotrja expedieringen efter det att'den expedierande
enheten eller en dartill knuten ekonomisk enhet hade lagrat varanfor det syftet?

Ska den som salunda expedierar varan anses ha anvant.det beférda kannetecknet,
om denne eller en dértill ekonomiskt knuten enhet, tidigareshar bidragit aktivt till
visning i néringsverksamhet av reklam for denamednédmnda kannetecken forsedda
varan eller har registrerat den bestélining som slutkonsumenten har lagt efter att
ha sett ndmnda reklam?
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