L'OREAL U. A.

URTEIL DES GERICHTSHOFEFS (Grofie Kammer)
12.Juli 2011*

In der Rechtssache C-324/09

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vereinigtes Kénigreich), mit
Entscheidung vom 16. Juli 2009, beim Gerichtshof eingegangen am 12. August 2009,
in dem Verfahren

L’Oréal SA,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L’Oréal (UK) Ltd

gegen

eBay International AG,

* Verfahrenssprache: Englisch.
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eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi

erlasst

DER GERICHTSHOF (Grofie Kammer)

unter Mitwirkung des Prisidenten V. Skouris, der Kammerprisidenten A. Tizza-
no, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel
und D. gvéby, des Richters A. Rosas, der Richterin R. Silva de Lapuerta, der Richter
M. Ilesi¢ (Berichterstatter) und M. Safjan sowie der Richterin M. Berger,
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Generalanwalt: N, Jadskinen,
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsritin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom
22. Juni 2010,

unter Beriicksichtigung der Erklarungen

der L’Oréal SA u. a., vertreten durch H. Carr und D. Anderson, QC, sowie durch
T. Mitcheson, Barrister,

der eBay International AG u. a., vertreten durch T. van Innis und G. Glas, avocats,

der Regierung des Vereinigten Konigreichs, vertreten durch H. Walker und
L. Seeboruth als Bevollméichtigte im Beistand von C. May, Barrister,

der franzosischen Regierung, vertreten durch G. de Bergues, B. Beaupere-
Manokha, J. Gstalster und B. Cabouat als Bevollméchtigte,

der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollméchtigte im
Beistand von S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

der polnischen Regierung, vertreten durch M. Dowgielewicz und A. Rutkowska
als Bevollméchtigte,
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— der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes als Bevoll-
méchtigten,

— der Européischen Kommission, vertreten durch H. Kriamer als Bevollméchtigten,

nach Anhorung der Schlussantrige des Generalanwalts in der Sitzung vom 9. De-
zember 2010

folgendes

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 5 und 7 der Ers-
ten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABIL. 1989, L 40, S. 1)
in der durch das Abkommen {iber den Européischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai
1992 (ABL. 1994, L 1, S. 3) gednderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 89/104), der
Art. 9 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 tiber
die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994, L 11, S. 1), von Art. 14 der Richtlinie 2000/31/
EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 iiber bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elek-
tronischen Geschiftsverkehrs, im Binnenmarkt (,Richtlinie tiber den elektronischen
Geschiftsverkehr”) (ABL L 178, S. 1) und von Art. 11 der Richtlinie 2004/48/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums (ABL L 157, S. 45).
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Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der L'Oréal SA so-
wie ihren Tochtergesellschaften Lancome parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire
Garnier & Cie und L'Oréal (UK) Ltd (im Folgenden zusammen: L’Oréal) einerseits
und drei Tochtergesellschaften der eBay Inc., ndmlich der eBay International AG, der
eBay Europe SARL und der eBay (UK) Ltd (im Folgenden zusammen: eBay), sowie
Herrn Potts, Frau Ratchford, Frau Ormsby, Herrn Clarke, Frau Clarke, Herrn Fox und
Frau Bi (im Folgenden: beklagte natiirliche Personen) andererseits wegen des Ange-
bots von Waren der Firma L'Oréal ohne deren Zustimmung zum Verkauf mittels des
von eBay betriebenen Online-Marktplatzes.

I — Rechtlicher Rahmen

A — Die Richtlinie 89/104 und die Verordnung Nr. 40/94

Die Richtlinie 89/104 und die Verordnung Nr. 40/94 wurden durch die Richtlinie
2008/95/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (kodi-
fizierte Fassung) (ABL. L 299, S. 25), die am 28. November 2008 in Kraft getreten
ist, bzw. durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
tiber die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung) (ABL. L 78, S. 1), die am 13. April
2009 in Kraft getreten ist, aufgehoben. Fiir den Ausgangsrechtsstreit gelten unter Be-
riicksichtigung des Zeitpunkts der mafigebenden Ereignisse gleichwohl weiterhin die
Richtlinie 89/104 und die Verordnung Nr. 40/94.

Art. 5 (,Rechte aus der Marke®) der Richtlinie 89/104 hatte folgenden Wortlaut:
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»(1) Die eingetragene Marke gewéhrt ihrem Inhaber ein ausschlieflliches Recht. Die-
ses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschiftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu be-
nutzen, die mit denjenigen identisch sind, fiir die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitéit oder der Ahnlichkeit des Zei-
chens mit der Marke und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die Marke und
das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschlieft, dass das Zeichen mit der
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist,
Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr ein mit der
Marke identisches oder ihr dhnliches Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen, die nicht denen dhnlich sind, fiir die die Marke eingetragen ist, wenn die-
se in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens
die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintréchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absitze 1 und 2 erfiillt, so kann insbesondere ver-
boten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den
genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzu-
bieten oder zu erbringen;
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¢) Waren unter dem Zeichen einzufithren oder auszufiihren;

d) das Zeichen in den Geschiftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

Der Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 entsprach
im Wesentlichen dem von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104. Art. 9 Abs. 2 dieser
Verordnung entsprach Art. 5 Abs. 3 dieser Richtlinie. Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Ver-
ordnung Nr. 40/94 bestimmte:

»Die Gemeinschaftsmarke gewéhrt ihrem Inhaber ein ausschlieflliches Recht. Dieses
Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschiftlichen Verkehr

¢) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr dhnliches Zeichen fiir Wa-
ren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen &hnlich sind, fiir die die
Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist
und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschit-
zung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeintrachtigt

Art. 7 (,Erschopfung des Rechts aus der Marke*) der Richtlinie 89/104 sah vor:

»(1) Die Marke gewihrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,
die Marke fiir Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner
Zustimmung [im Européischen Wirtschaftsraum] in den Verkehr gebracht worden
sind.
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(2) Absatzlfindet keine Anwendung, wenn berechtigte Griinde es rechtfertigen, dass
der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der
Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen veréndert oder verschlechtert ist*

Nach Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, ,,[gewihrt d]ie Gemeinschaftsmarke
... ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke fiir Waren
zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der
[Europédischen Union] in den Verkehr gebracht worden sind“. Art. 13 Abs. 2 dieser
Verordnung und Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 sind wortgleich.

B — Die Richtlinie 2000/31 (,Richtlinie iiber den elektronischen Geschdiftsverkehr*

Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/31 definiert ,Dienste der Informationsgesell-
schaft” unter Verweisung auf Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 98/34/EG des Européischen
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 iiber ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Diens-
te der Informationsgesellschaft (ABL. L 204, S. 37) in der Fassung der Richtlinie 98/48/
EG des Europiéischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABI. L 217, S. 18)
(im Folgenden: Richtlinie 98/34) als ,jede in der Regel gegen Entgelt elektronisch im
Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfingers erbrachte Dienstleistung®.

In Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 98/34 heifst es weiter:
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,Im Sinne dieser Definition bezeichnet der Ausdruck

— ,im Fernabsatz erbrachte Dienstleistung’ eine Dienstleistung, die ohne gleichzei-
tige physische Anwesenheit der Vertragsparteien erbracht wird;

— elektronisch erbrachte Dienstleistung’ eine Dienstleistung, die mittels Geriten
fir die elektronische Verarbeitung ... und Speicherung von Daten am Ausgangs-
punkt gesendet und am Endpunkt empfangen wird und die vollstdndig tiber
Draht, tiber Funk, auf optischem oder anderem elektromagnetischem Wege ge-
sendet, weitergeleitet und empfangen wird;

— auf individuellen Abruf eines Empféngers erbrachte Dienstleistung’ eine Dienst-
leistung, die durch die Ubertragung von Daten auf individuelle Anforderung er-
bracht wird.

Art. 6 der Richtlinie 2000/31 bestimmt:

»Zusitzlich zu den sonstigen Informationsanforderungen nach dem [Union]srecht
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass kommerzielle Kommunikationen, die Be-
standteil eines Dienstes der Informationsgesellschaft sind ..., zumindest folgende Be-
dingungen erfiillen:

b) die natiirliche oder juristische Person, in deren Auftrag kommerzielle Kommuni-
kationen erfolgen, muss klar identifizierbar sein;
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Kapitel II der Richtlinie 2000/31 enthilt einen Abschnitt 4 mit der Uberschrift ,Ver-
antwortlichkeit der Vermittler, der aus den Art. 12 bis 15 besteht.

Art. 14 (,Hosting®) der Richtlinie 2000/31 bestimmt:

»(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der Informations-
gesellschaft, der in der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informati-
onen besteht, der Diensteanbieter nicht fiir die im Auftrag eines Nutzers gespeicher-
ten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

a) Der Anbieter hat keine tatsachliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tétigkeit
oder Information, und, in Bezug auf Schadenersatzanspriiche, ist er sich auch
keiner Tatsachen oder Umstdnde bewusst, aus denen die rechtswidrige Tatigkeit
oder Information offensichtlich wird,

oder

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, un-
verziiglich tdtig, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu
sperren.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter unter-
steht oder von ihm beaufsichtigt wird.
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(3) Dieser Artikel lasst die Moglichkeit unberiihrt, dass ein Gericht oder eine Ver-
waltungsbehorde nach den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter
verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern, oder dass die Mit-
gliedstaaten Verfahren fiir die Entfernung einer Information oder die Sperrung des
Zugangs zu ihr festlegen.

Art. 15 (,Keine allgemeine Uberwachungspflicht“) der Richtlinie 2000/31 sieht vor:

»(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diensten im Sinne der Artikel 12, 13
und 14 keine allgemeine Verpflichtung auf, die von ihnen tibermittelten oder gespei-
cherten Informationen zu tiberwachen oder aktiv nach Umstédnden zu forschen, die
auf eine rechtswidrige Tétigkeit hinweisen.

Kapitel III der Richtlinie 2000/31 umfasst u. a. Art. 18 (,Klagemoglichkeiten), der
bestimmt:

»(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nach innerstaatlichem Recht verfiig-
baren Klagemoglichkeiten im Zusammenhang mit Diensten der Informationsgesell-
schaft es ermoglichen, dass rasch Mafinahmen, einschliefllich vorldufiger MafSnah-
men, getroffen werden kénnen, um eine mutmafiliche Rechtsverletzung abzustellen
und zu verhindern, dass den Betroffenen weiterer Schaden entsteht.
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C — Die Richtlinie 2004/48 (,Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums")

Die Erwédgungsgriinde 1 bis 3, 23, 24 und 32 der Richtlinie 2004/48 lauten:

»(1)

(2)

(3)

(23)

Damit der Binnenmarkt verwirklicht wird, miissen Beschrankungen des freien
Warenverkehrs und Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden, und es muss
ein Umfeld geschaffen werden, das Innovationen und Investitionen begiinstigt.
Vor diesem Hintergrund ist der Schutz geistigen Eigentums ein wesentliches
Kriterium ...

Der Schutz geistigen Eigentums soll ... weder die freie Meinungsduf3erung noch
den freien Informationsverkehr, noch den Schutz personenbezogener Daten
behindern; dies gilt auch fiir das Internet.

Ohne wirksame Instrumente zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigen-
tums werden jedoch Innovation und kreatives Schaffen gebremst und Investiti-
onen verhindert. Daher ist darauf zu achten, dass das materielle Recht auf dem
Gebiet des geistigen Eigentums, das heute weitgehend Teil des gemeinschaftli-
chen Besitzstands ist, in der [Union] wirksam angewandt wird. ...

... Rechtsinhaber [sollten] die Méglichkeit haben, eine gerichtliche Anordnung
gegen eine Mittelsperson zu beantragen, deren Dienste von einem Dritten dazu
genutzt werden, das gewerbliche Schutzrecht des Rechtsinhabers zu verletzen.
Die Voraussetzungen und Verfahren fiir derartige Anordnungen sollten Ge-
genstand der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bleiben.
Was Verletzungen des Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte betrifft,
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so gewihrt die Richtlinie 2001/29/EG [des Européischen Parlaments und des
Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
(ABL. L 167, S. 10)] bereits ein umfassendes Maf$ an Harmonisierung. Artikel 8
Absatz 3 der Richtlinie 2001/29/EG sollte daher von dieser Richtlinie unberiihrt
bleiben.

(24) Je nach Sachlage und sofern es die Umstédnde rechtfertigen, sollten die zu er-
greifenden Mafinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe Verbotsmafinahmen
beinhalten, die eine erneute Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums
verhindern. ...

(32) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten ..., die insbesondere
mit der Charta der Grundrechte der Europdischen Union anerkannt wurden. In
besonderer Weise soll diese Richtlinie im Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der
Charta die uneingeschrankte Achtung geistigen Eigentums sicherstellen®.

Art. 2 der Richtlinie 2004/48, der deren Anwendungsbereich definiert, bestimmt:

»(1) Unbeschadet etwaiger Instrumente in den Rechtsvorschriften der [Union] oder
der Mitgliedstaaten, die fiir die Rechtsinhaber giinstiger sind, finden die in dieser
Richtlinie vorgesehenen Mafinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe ... auf jede Ver-
letzung von Rechten des geistigen Eigentums, die im [Union]srecht und/oder im in-
nerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen sind, Anwendung.
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(3) Diese Richtlinie beriihrt nicht

a) ... die Richtlinie 2000/31/EG im Allgemeinen und insbesondere deren Artikel 12
bis 15;

Kapitel II (,Mafinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe”) der Richtlinie 2004/48 ent-
hilt sechs Abschnitte, von denen Abschnitt 1 (,Allgemeine Bestimmungen®) u. a.
Art. 3 umfasst, der bestimmt:

»(1) Die Mitgliedstaaten sehen die Mafinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor,
die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie
abstellt, erforderlich sind. Diese MafSnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe miissen
fair und gerecht sein, auflerdem diirfen sie nicht unnétig kompliziert oder kostspielig
sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzogerungen mit
sich bringen.

(2) Diese Mafinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe miissen ... wirksam, verhaltnis-
méfSig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von
Schranken fiir den rechtméfligen Handel vermieden wird ...

Kapitel IT Abschnitt 5 der Richtlinie 2004/48 trigt die Uberschrift ,Mafinahmen auf-
grund einer Sachentscheidung® Er setzt sich aus den Art. 10 bis 12 zusammen, die
mit ,Abhilfemafinahmen®, ,Gerichtliche Anordnungen“ und ,Ersatzmafinahmen”
tiberschrieben sind.
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Art. 11 der Richtlinie 2004/48 lautet:

»Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustindigen Gerichte bei Feststellung
einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums eine Anordnung gegen den
Verletzer erlassen konnen, die ihm die weitere Verletzung des betreffenden Rechts
untersagt. Sofern dies nach dem Recht eines Mitgliedstaats vorgesehen ist, werden
im Falle einer Missachtung dieser Anordnung in geeigneten Fillen Zwangsgelder
verhingt, um die Einhaltung der Anordnung zu gewihrleisten. Unbeschadet des Ar-
tikels 8 Absatz 3 der Richtlinie 2001/29/EG stellen die Mitgliedstaaten ferner sicher,
dass die Rechtsinhaber eine Anordnung gegen Mittelspersonen beantragen kénnen,
deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigen-
tums in Anspruch genommen werden.

Dieser Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29 bestimmt:

»Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechtsinhaber gerichtliche Anordnungen
gegen Vermittler beantragen konnen, deren Dienste von einem Dritten zur Verlet-
zung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden:

D — Die Richtlinie 76/768 (,Richtlinie tiber kosmetische Mittel“)

Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber kosmetische Mittel (ABlL. L 262,
S.169) in der durch die Richtlinie 2003/15/EG des Européischen Parlaments und des
Rates vom 27. Februar 2003 (ABL L 66, S. 26) gednderten Fassung bestimmt:
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»Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Mafinahmen, damit kosmetische Mit-
tel nur dann in den Verkehr gebracht werden konnen, wenn ihre Behéltnisse und
Verpackungen unverwischbar, gut leserlich und deutlich sichtbar folgende Angaben
tragen, mit Ausnahme der Angaben unter Buchstabe g), die nur auf der Verpackung
angebracht sein miissen:

a) den Namen oder die Firma und die Anschrift oder den Firmensitz des in der
Gemeinschaft ansdssigen Herstellers oder der dort ansissigen Person, die fiir das
Inverkehrbringen des kosmetischen Mittels verantwortlich ist. ...;

b) den Nenninhalt zur Zeit der Abfiillung;

¢) das Mindesthaltbarkeitsdatum ...;

d) die besonderen Vorsichtsmafinahmen fiir den Gebrauch ...;

e) die Nummer des Herstellungspostens oder ein Kennzeichen, die eine Identifizie-
rung der Herstellung ermdglichen ...;

f) der Verwendungszweck des Erzeugnisses, sofern dieser sich nicht aus der Aufma-
chung des Erzeugnisses ergibt;

g) eine Liste der Bestandteile ...
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E — Nationales Recht

Die Richtlinie 89/104 wurde durch den Trade Marks Act (Markengesetz) in natio-
nales Recht umgesetzt. Die Umsetzung von Art. 5 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie 89/104
wurde durch Art. 10 dieses Gesetzes gewihrleistet.

Die Richtlinie 2000/31 wurde durch die Electronic Commerce Regulations (Verord-
nung iiber den elektronischen Geschéftsverkehr) in nationales Recht umgesetzt. Die
Umsetzung von Art. 14 der Richtlinie 2000/31 wurde durch Regulation 19 dieser Ver-
ordnung gewdhrleistet.

Fir die Umsetzung von Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48 hat das Vereinigte Ko-
nigreich Grofibritannien und Nordirland keine spezifischen Regelungen getroffen.
Die Befugnis, Anordnungen zu erlassen, wird jedoch in Section 37 des Supreme
Court Act (Gesetz iiber den Obersten Gerichtshof) geregelt, wonach der High Court
in allen Fillen, in denen dies gerechtfertigt und angezeigt erscheint (,in all cases in
which it appears to be just and convenient to do so“), eine Anordnung erlassen kann.

Die Richtlinie 76/768 wurde durch die Cosmetic Products Regulations (Verordnung
tiber kosmetische Mittel) in nationales Recht umgesetzt. Deren Regulation 12 ent-
spricht Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 76/768, und ihre Verletzung kann eine Straftat
darstellen.
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II — Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

L'Oréal fertigt und liefert Parfums, Kosmetika und Haarpflegemittel. Sie ist Inhaberin
mehrerer im Vereinigten Konigreich eingetragener nationaler Marken. Dariiber hin-
aus ist sie Inhaberin von Gemeinschaftsmarken.

Der Vertrieb der Erzeugnisse von L'Oréal erfolgt iiber ein geschlossenes Vertriebs-
system, in dessen Rahmen Vertragshindler keine Produkte an Nichtvertragshédndler
liefern diirfen.

eBay betreibt einen Online-Marktplatz, auf dem Listen von Waren angezeigt werden,
die von zu diesem Zweck bei eBay eingeschriebenen Personen zum Verkauf ange-
boten werden, die Verkduferkonten bei eBay eingerichtet haben. Fiir die getétigten
Geschifte stellt eBay einen Prozentsatz in Rechnung.

eBay ermoglicht potenziellen Kaufern, fiir die von den Verkdufern angebotenen Arti-
kel Gebote abzugeben. Uber ein sogenanntes , Jetzt-kaufen-System* erlaubt sie auch
den Verkauf von Artikeln ohne Auktion, also zu einem Festpreis. Dariiber hinaus hat
ein Verkiufer die Moglichkeit, auf der eBay-Website einen ,,Online-Shop*“ einzurich-
ten. Darin werden alle Gegenstidnde aufgefiihrt, die ein Verkdufer jeweils zum Ver-
kauf anbietet.

Verkidufer und Kéufer miissen die von eBay festgelegten Bedingungen fiir die Nut-
zung des Online-Markts akzeptieren. Dazu zéhlen das Verbot des Verkaufs nachge-
ahmter Waren und der Verletzung von Markenrechten.

I - 6090



31

32

33

34

35

36

L'OREAL U. A.

Gegebenenfalls leistet eBay den Verkdufern Hilfestellung bei der Optimierung ihrer
Angebote, bei der Einrichtung ihrer Online-Shops sowie bei der Forderung und Stei-
gerung ihres Absatzes. Im Ubrigen treibt sie Werbung fiir bestimmte auf ihrem On-
line-Marktplatz zum Verkauf feilgebotene Waren {iber Anzeigen, die von Betreibern
von Suchmaschinen wie Google eingeblendet werden.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2007 &ufSerte L'Oréal gegeniiber eBay ihre Besorgnisse
iiber weitverbreitete, ihre Rechte des geistigen Eigentums verletzende Transaktionen
mittels européischer Websites von eBay.

Da die Antwort von eBay sie nicht zufriedenstellte, erhob L'Oréal in verschiedenen
Mitgliedstaaten Klagen gegen eBay, darunter eine Klage beim High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division.

L'Oréal wandte sich an den High Court of Justice, um feststellen zu lassen, erstens
dass eBay und die beklagten natiirlichen Personen fiir die von den letztgenannten
getétigten Verkédufe von 17 Artikeln tiber die Website www.ebay.co.uk verantwortlich
sind, durch die die L'Oréal u. a. durch die Gemeinschaftsbildmarke, die die Worte
»2Amor Amor“ enthilt, und die nationale Wortmarke ,Lancome” verliechenen Rechte
angeblich verletzt wurden.

Es steht zwischen L'Oréal und eBay auf3er Streit, dass es sich bei zwei dieser 17 Artikel
um Filschungen von Markenprodukten von L'Oréal handelt.

Von den iibrigen 15 Artikeln behauptet L'Oréal zwar nicht, dass es sich um Félschun-
gen handele, meint aber gleichwohl, dass deren Verkauf ihre Markenrechte verletze,
da diese Artikel entweder nicht zum Verkauf bestimmte Waren wie Testartikel und
Proben seien oder Markenprodukte von L'Oréal, die zum Verkauf in Nordamerika,

I - 6091



37

38

39

40

URTEIL VOM 12.7. 2011 — RECHTSSACHE C-324/09

nicht aber im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) bestimmt seien. Auflerdem sei-
en einige dieser Artikel unverpackt verkauft worden.

Ohne sich in diesem Stadium zu der Frage zu duflern, inwieweit eine Verletzung der
Markenrechte von L'Oréal stattgefunden hatte, bestiitigte der High Court of Justice,
dass die beklagten natiirlichen Personen die von L'Oréal beschriebenen Verkaufe auf
der Website www.ebay.co.uk vorgenommen hatten.

L'Oréal trigt zweitens vor, eBay sei fiir die Benutzung der L'Oréal-Marken verant-
wortlich, weil diese Marken auf ihrer Website angezeigt wiirden und auf der Website
von Suchmaschinenbetreibern wie Google — ausgelost durch die Verwendung von
diesen Marken entsprechenden Schliisselwortern — gesponserte Links eingeblendet
wiirden.

Zum letztgenannten Punkt steht fest, dass eBay durch die Auswahl von L'Oréal-
Marken entsprechenden Schliisselwortern im Rahmen des Referenzierungsdienstes
»AdWords“ von Google immer dann, wenn es zwischen einem solchen Wort und
dem Inhalt der von einem Internetnutzer an die Google-Suchmaschine gerichteten
Suchanfrage eine Ubereinstimmung gab, einen Werbelink zur Website www.ebay.
co.uk erscheinen liefs. Dieser Link erschien in der Rubrik , sponsored links“ (deutsche
Google-Fassung: ,Anzeigen®), die entweder am rechten Bildrand oder im oberen Teil
des von Google angezeigten Bildschirms erschien.

Gab ein Internetnutzer also am 27. Méarz 2007 in der Google-Suchmaschine die Wor-
ter ,shu uemura®, die im Wesentlichen der nationalen Wortmarke ,,Shu Uemura“ von
L'Oréal entsprechen, als Suchbegriffe ein, erschien in dieser Rubrik ,sponsored links*
die nachstehende eBay-Anzeige:

»Shu Uemura
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Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”

[,Shu Uemura

Tolle Preise fiir Shu uemura

Bei eBay einkaufen und sparen!

www.ebay.co.uk”]

Ein Klick auf diesen Werbelink fithrte zu einer Seite auf der Website www.ebay.co.uk,
auf der ,96 Artikel gefunden fiir shu uemura® erschien. Bei einem Grofiteil dieser
Artikel wurde ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sie aus Hongkong stammten.

Gab, so ein weiteres Beispiel, ein Internetnutzer am 27. Mirz 2007 in der Google-
Suchmaschine die Worter ,matrix hair®, die teilweise der nationalen Wortmarke
»Matrix“ von L'Oréal entsprechen, als Suchbegriffe ein, so erschien in dieser Rubrik
»sponsored links“ die nachstehende eBay-Anzeige:

»Matrix hair
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Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”

[,,Matrix hair

Hier zu fantastisch niedrigen Preisen

Stillen Sie Ihre Leidenschaft bei eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”]

L'Oréal macht drittens geltend, dass auch dann eine Anordnung geméf3 Art. 11 der
Richtlinie 2004/48 an eBay zu richten sei, wenn diese nicht fiir Verletzungen der mit
L'Oréal-Marken verbundenen Rechte verantwortlich sei.

Mit einigen der beklagten natiirlichen Personen, ndmlich Herrn Potts, Frau Ratch-
ford, Frau Ormsby, Herrn Clarke und Frau Clarke, schloss L'Oréal einen Vergleich,
gegen die anderen, ndmlich Herrn Fox und Frau Bi, erwirkte sie Versdumnisurteil.
Danach fand im Mirz 2009 vor dem High Court of Justice eine Verhandlung statt, die
der gegen eBay gerichteten Klage gewidmet war.
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Mit Urteil vom 22. Mai 2009 nahm der High Court of Justice bestimmte Tatsachen-
wiirdigungen vor und gelangte zu dem Ergebnis, dass die Sache nicht entscheidungs-
reif sei, da mehrere Rechtsfragen zunichst einer Auslegung durch den Gerichtshof
der Européischen Union bediirften.

Der High Court of Justice stellt in diesem Urteil fest, dass eBay Filter eingerichtet
habe, um die Anzeigen zu ermitteln, die gegen die Bedingungen fiir die Nutzung der
Website verstofSen konnten. Er stellt ferner fest, dass eBay mit einem ,VeRO*“-Pro-
gramm (,Verified Rights Owner“-Programm) ein Melde- und Léschprogramm ent-
wickelt habe, das Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums unterstiitzen soll, ihre
Rechte verletzende Anzeigen von dem Marktplatz entfernen zu lassen. L'Oréal hat
eine Teilnahme an dem Programm abgelehnt, da sie es fiir unzureichend hilt.

Der High Court of Justice hat weiter darauf hingewiesen, dass eBay Sanktionen wie
den zeitweiligen oder sogar endgiiltigen Ausschluss gegen Nutzer verhiangt, die gegen
die Bedingungen fiir die Nutzung des Online-Marktplatzes verstoflen.

Trotz der vorstehend dargelegten Feststellungen hélt es der High Court of Justice
fiir moéglich, dass eBay mehr hitte tun kénnen, um die Rechte des geistigen Eigen-
tums verletzende Verkaufe tiber ihren Online-Marktplatz zu beschranken. So kénn-
te eBay zusitzliche Filter verwenden. Sie konnte auch das Verbot des Verkaufs von
nicht aus dem EWR stammenden Waren ohne Zustimmung des Markeninhabers in
ihre Grundsitze aufnehmen. Sie kénnte im Ubrigen fiir Erzeugnisse, die Gegenstand
gleichzeitiger Anzeigen sein konnen, zusitzliche mengenmaiflige Beschrinkungen
vorsehen sowie Sanktionen strenger handhaben.

Dass es eBay moglich wire, mehr zu tun, bedeutet nach Auffassung des High Court
of Justice jedoch nicht, dass sie rechtlich dazu auch verpflichtet sei.
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so Mit Entscheidung vom 16. Juli 2009, mit der er das genannte Urteil vom 22. Mai 2009
durchgefiihrt hat, hat der High Court of Justice beschlossen, das Verfahren auszuset-
zen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.

Liegt ein Inverkehrbringen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und
Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 vor, wenn Parfum- und Kosmetik-Tester
(d. h. Muster, die dazu dienen, Verbrauchern in Einzelhandelsgeschiften Produk-
te zu zeigen) und ,,dramming bottles” (Abfiillflaschen, d. h. Behiltnisse, aus denen
kleine Mengen entnommen werden konnen, die als kostenlose Proben an Ver-
braucher abgegeben werden), die nicht zum Verkauf an Verbraucher bestimmt
sind (und oft die Aufschrift ,nicht zum Verkauf bestimmt“ oder ,nicht zum Ein-
zelverkauf bestimmt” tragen), den Vertragshdandlern des Markeninhabers kosten-
los zur Verfiigung gestellt werden?

Bildet der Umstand, dass Parfums und kosmetische Mittel ohne Zustimmung
des Markeninhabers aus Behiltnissen (oder anderen dufleren Verpackungen)
entnommen worden sind, im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und
Art. 13 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 einen ,berechtigten Grund®, der es
rechtfertigt, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der unverpackten Wa-
ren widersetzt?

Macht es fiir die Beantwortung der zweiten Frage einen Unterschied, ob

a) die unverpackten Waren aufgrund der Entfernung der Behéltnisse (oder an-
deren dufleren Verpackungen) nicht die in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 76/768
vorgeschriebenen Angaben, insbesondere ein Verzeichnis der Bestandteile
oder ein Ablaufdatum enthalten,

b) das Angebot zum Kauf oder der Verkauf der unverpackten Waren aufgrund
des Fehlens dieser Angaben nach dem Recht des EU-Mitgliedstaats, in dem
sie von Dritten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, eine Straftat
darstellt?
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4. Macht es fiir die Beantwortung der zweiten Frage einen Unterschied, ob der wei-

7.

tere Vertrieb das Image der Waren und damit den Ruf der Marke schédigt oder zu
schidigen droht? Falls ja, besteht fiir diese Wirkung eine Vermutung, oder muss
der Markeninhaber sie nachweisen?

Wenn ein Hiandler, der einen Online-Marktplatz betreibt, von dem Betreiber ei-
ner Suchmaschine die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identi-
schen Zeichens als Suchwort erwirbt, so dass dieses Zeichen fiir die Nutzer von
der Suchmaschine in einem gesponserten Link zu der Website des Betreibers des
Online-Marktplatzes sichtbar gemacht wird, stellt dann das Sichtbarmachen des
Zeichens in dem gesponserten Link eine ,Benutzung” des Zeichens im Sinne von
Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Ver-
ordnung Nr. 40/94 dar?

Wenn die Tatsache, dass ein Nutzer auf den in der fiinften Frage bezeichneten
gesponserten Link klickt, ihn direkt zu mit dem von Dritten auf der Website plat-
zierten Zeichen versehenen Anzeigen oder Verkaufsangeboten fiir Waren fiihrt,
die mit denen identisch sind, fiir die die Marke eingetragen wurde, wobei auf-
grund der Statusunterschiede der betreffenden Waren einige dieser Anzeigen
oder Verkaufsangebote die Marke verletzen, andere dagegen nicht, liegt dann
eine Benutzung des Zeichens ,fir“ die die Marke verletzenden Waren durch
den Betreiber des Online-Marktplatzes im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 vor?

Wenn sich unter den Waren, fiir die auf der in Frage 6 bezeichneten Website Wer-
bung getrieben wird und die dort zum Verkauf angeboten werden, solche Waren
finden, die nicht von dem Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung inner-
halb des EWR in den Verkehr gebracht wurden, fillt dann diese Benutzung schon
deshalb unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 und nicht unter Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie
89/104 und Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, weil sich die Anzeige oder
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das Verkaufsangebot an Verbraucher in dem durch die Marke erfassten Gebiet
richtet, oder muss der Markeninhaber beweisen, dass die Anzeige oder das Ver-
kaufsangebot zwangsldufig das Inverkehrbringen der fraglichen Waren in dem
durch die Marke erfassten Gebiet impliziert?

8. Andert es etwas an den Antworten auf die Fragen 5, 6 und 7, wenn die vom Mar-
keninhaber beanstandete Benutzung im Sichtbarmachen des Zeichens nicht in
einem gesponserten Link, sondern auf der Website des Betreibers des Online-
Marktplatzes selbst besteht?

9. Wenn eine solche Benutzung schon deshalb unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 und nicht
unter Art. 7 der Richtlinie 89/104 und Art. 13 der Verordnung Nr. 40/94 fillt,
weil sich die Anzeige oder das Verkaufsangebot an Verbraucher in dem durch die
Marke erfassten Gebiet richtet:

a) Besteht eine solche Benutzung in ,der Speicherung von durch einen Nutzer
eingegebenen Informationen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie
2000/31, oder umfasst sie eine solche Speicherung?

b) Wenn die Benutzung nicht ausschliefllich in unter Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie
2000/31 fallenden Tétigkeiten besteht, aber solche Tétigkeiten umfasst, ist
dann der Betreiber des Online-Marktplatzes insoweit von der Haftung freige-
stellt, als die Benutzung in solchen Tatigkeiten besteht, und, wenn ja, konnen
wegen einer solchen Benutzung, soweit keine Haftungsfreistellung besteht,
Schadensersatz oder andere finanzielle Wiedergutmachungsleistungen zuer-
kannt werden?
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¢) Stellt es eine ,tatsdchliche Kenntnis“ oder ein ,Bewusstsein“ im Sinne des
Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 dar, wenn der Betreiber des Online-
Marktplatzes davon Kenntnis hat, dass Waren unter Verletzung eingetrage-
ner Marken auf seiner Website beworben, zum Verkauf angeboten und ver-
kauft wurden und dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Verletzungen
der fraglichen eingetragenen Marken durch Werbung, Angebot zum Verkauf
und Verkauf derselben oder dhnlicher Waren durch denselben oder andere
Nutzer der Website andauern wird?

10. Verpflichtet Art. 11 der Richtlinie 2004/48 die Mitgliedstaaten, in Fallen, in denen
Dienste einer Mittelsperson wie etwa des Betreibers einer Website von einem
Dritten zur Verletzung einer eingetragenen Marke in Anspruch genommen wur-
den, sicherzustellen, dass der Markeninhaber eine gerichtliche Anordnung gegen
die Mittelsperson erwirken kann, um weitere Verletzungen dieser Marke — und
nicht nur die Fortsetzung der spezifischen Verletzungshandlung — zu verhin-
dern? Falls ja, welchen Umfang muss diese gerichtliche Anordnung haben?

III — Zu den Vorlagefragen

A — Zu den Fragen 1, 2, 3, 4 und 7, betreffend den Verkauf von Markenprodukten auf
einem Online-Marktplatz

1. Vorbemerkungen

Wie in den Randnrn. 36 und 37 des vorliegenden Urteils ausgefithrt worden ist, ha-
ben die beklagten natiirlichen Personen Markenprodukte von L'Oréal, die diese zum
Verkauf in Drittstaaten bestimmt hatte, sowie nicht zum Verkauf bestimmte Waren
wie Testartikel und Proben tiber die Website www.ebay.co.uk feilgeboten und an
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Verbraucher in der Union verkauft. Aulerdem wird nicht bestritten, dass einige die-
ser Waren unverpackt verkauft wurden.

Dass auf der Website www.ebay.co.uk aus Drittstaaten eingefithrte Waren feilgeboten
wurden, ergibt sich auch aus den in den Randnrn. 40 und 41 des vorliegenden Urteils
wiedergegebenen Feststellungen, wonach eBay auf dieser Website Werbung fiir An-
gebote zum Verkauf von in Hongkong (China) befindlichen Erzeugnissen der Marke
Shu Uemura getrieben hat.

eBay bestreitet, dass dieses Feilbieten auf seinem Online-Marktplatz die durch Mar-
ken verliehenen Rechte verletzen kénne. Mit seinen Vorabentscheidungsfragen 1, 2,
3, 4 und 7 mochte das vorlegende Gericht wissen, ob dieser Standpunkt von eBay
zutrifft.

Bevor diese Fragen gepriift werden, ist — wie es auch der Generalanwalt in Nr. 79
seiner Schlussantrage getan hat — darauf hinzuweisen, dass die durch Marken verlie-
henen ausschliefllichen Rechte grundsitzlich nur gegeniiber Wirtschaftsteilnehmern
geltend gemacht werden konnen. Dem Inhaber einer Marke ist es ndmlich nur dann
gestattet, die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr dhnlichen Zei-
chens durch einen Dritten zu verbieten, wenn diese Benutzung im geschiftlichen Ver-
kehr erfolgt (vgl. u. a. Urteile vom 16. November 2004, Anheuser-Busch, C-245/02,
Slg. 2004, I-10989, Randnr. 62, und vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, Slg.
2009, I-5185, Randnr. 57).

Verkauft daher eine natiirliche Person ein Markenprodukt mittels eines Online-
Marktplatzes, ohne dass diese Transaktion im Rahmen einer gewerblichen Téatigkeit
dieser Person stattfindet, kann sich der Inhaber der Marke nicht auf sein ausschlief3-
liches Recht im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 9 der Verordnung
Nr. 40/94 berufen. Weisen hingegen die auf einem solchen Marktplatz getétigten
Verkiufe aufgrund ihres Umfangs, ihrer Héufigkeit oder anderer Merkmale tiber die

I - 6100



56

57

58

L'OREAL U. A.

Sphére einer privaten Téatigkeit hinaus, bewegt sich der Verkédufer im Rahmen des
»geschiftlichen Verkehrs” im Sinne dieser Artikel.

Im Urteil vom 22. Mai 2009 stellte das vorlegende Gericht fest, dass Herr Potts, eine
der beklagten natiirlichen Personen, mittels der Website www.ebay.co.uk mit L'Oréal-
Marken versehene Artikel in grofSer Zahl verkauft hatte. Daraus zog es den Schluss,
dass diese Person als Geschiaftsmann gehandelt hatte. In Bezug auf Frau Ratchford,
Frau Ormsby, Frau Clarke und Frau Bi sowie Herrn Clarke und Herrn Fox wurden
ahnliche Feststellungen getroffen.

Da die in Randnr. 51 des vorliegenden Urteils erwéhnten Verkaufsangebote und Ver-
kéufe, die mit einer Benutzung von Zeichen einhergingen, die mit Marken, deren
Inhaberin L'Oréal ist, identisch oder diesen dhnlich sind, im Rahmen des ,geschéft-
lichen Verkehrs” erfolgten und zudem nicht bestritten ist, dass L'Oréal hierfiir kei-
ne Zustimmung erteilt hat, ist zu priifen, ob diese in Anbetracht aller in Art. 5 der
Richtlinie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 niedergelegten Regeln und der
zu diesen Artikeln ergangenen Rechtsprechung sich diesen Verkaufsangeboten und
diesen Verkaufen widersetzen konnte.

2. Zum Feilbieten von Markenprodukten, die vom Inhaber dieser Marke zum Verkauf
in Drittstaaten bestimmt sind, mittels eines fiir Verbraucher in der Union bestimmten
Online-Marktplatzes

Mit seiner siebten Frage, die zuerst zu priifen ist, mochte das vorlegende Gericht wis-
sen, ob sich der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat der Union eingetragenen Marke
oder einer Gemeinschaftsmarke geméf3 den in Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 9
der Verordnung Nr. 40/94 niedergelegten Regeln dem auf einem Online-Marktplatz
erscheinenden Angebot zum Verkauf von Artikeln dieser Marke, die zuvor noch
nicht im EWR oder, im Fall einer Gemeinschaftsmarke, in der Union in den Verkehr
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gebracht wurden, schon deshalb widersetzen kann, weil sich das Verkaufsangebot an
Verbraucher in dem durch die Marke erfassten Gebiet richtet.

Die in Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 niedergeleg-
te Regel gewidhrt dem Markeninhaber ein ausschlieflliches Recht, das ihm gestattet,
Dritten zu verbieten, mit seiner Marke versehene Waren einzufithren, anzubieten,
in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, wiahrend
in Art. 7 dieser Richtlinie und Art. 13 dieser Verordnung eine Ausnahme von dieser
Regel dahin vorgesehen ist, dass Erschopfung des Rechts eintritt, wenn die Waren
vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR oder, im Fall einer Ge-
meinschaftsmarke, in der Union in den Verkehr gebracht wurden (vgl. u. a. Urtei-
le vom 30. November 2004, Peak Holding, C-16/03, Slg. 2004, 1-11313, Randnr. 34,
vom 15. Oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel u. a., C-324/08, Slg. 2009,
[-10019, Randnr. 21, und vom 3. Juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09,
Slg. 2010, I-4965, Randnrn. 28 und 46).

In dem im Rahmen der vorliegenden Frage gepriiften Fall, in dem die Waren zu kei-
nem Zeitpunkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den
Verkehr gebracht worden sind, kann die in Art. 7 der Richtlinie 89/104 und Art. 13
der Verordnung Nr. 40/94 niedergelegte Ausnahme keine Anwendung finden. Der
Gerichtshof hat hierzu mehrfach entschieden, dass es entscheidend ist, dass der In-
haber einer in einem Mitgliedstaat angemeldeten Marke das erste Inverkehrbringen
der mit dieser Marke versehenen Waren im EWR kontrollieren kann (vgl. u. a. Urteile
vom 20. November 2001, Zino Davidoft und Levi Strauss, C-414/99 bis C-416/99, Slg.
2001, 1-8691, Randnr. 33, Peak Holding, Randnrn. 36 und 37, und Makro Zelfbedie-
ningsgroothandel u. a., Randnr. 32).

eBay erkennt diese Grundsétze zwar an, tragt aber vor, dass sich der Inhaber einer in
einem Mitgliedstaat angemeldeten Marke oder einer Gemeinschaftsmarke nicht mit
Erfolg auf das durch diese Marke verliehene ausschlieflliche Recht berufen konne,
solange sich die mit ihr versehenen und auf einem Online-Marktplatz feilgebotenen
Waren in einem Drittstaat befinden und nicht notwendigerweise in das durch diese
Marke erfasste Gebiet verbracht wiirden. L'Oréal, die Regierung des Vereinigten Ko-
nigreichs, die italienische, die polnische und die portugiesische Regierung sowie die
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Européische Kommission vertreten demgegeniiber die Ansicht, dass die Regeln der
Richtlinie 89/104 und der Verordnung Nr. 40/94 ab dem Zeitpunkt zur Anwendung
gelangten, zu dem sich herausstelle, dass sich das Angebot zum Verkauf des in einem
Drittstaat befindlichen Markenprodukts an Verbraucher in dem durch die Marke er-
fassten Gebiet richte.

Dem letztgenannten Vorbringen ist zu folgen. Andernfalls wéren némlich die Wirt-
schaftsteilnehmer, die sich des elektronischen Handels bedienen, indem sie auf einem
fiir Verbraucher in der Union bestimmten Online-Marktplatz in einem Drittstaat be-
findliche Markenprodukte feilbieten, die auf dem Bildschirm sichtbar gemacht und
mittels dieses Marktplatzes bestellt werden konnen, hinsichtlich derartiger Verkaufs-
angebote in keiner Weise verpflichtet, die Regeln der Union auf dem Gebiet des geis-
tigen Eigentums zu beachten. Eine solche Situation wiirde die praktische Wirksam-
keit dieser Regeln beeintrachtigen.

Hierzu geniigt der Hinweis, dass nach Art. 5 Abs. 3 Buchst. b und d der Richtlinie
89/104 und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b und d der Verordnung Nr. 40/94 die Benutzung
von mit Marken identischen oder ihnen dhnlichen Zeichen, der sich die Markenin-
haber widersetzen konnen, durch Dritte, die Benutzung solcher Zeichen in Verkaufs-
angeboten und in der Werbung einschliefit. Wie der Generalanwalt in Nr. 127 seiner
Schlussantrége und die Kommission in ihren schriftlichen Erklarungen ausgefiihrt
haben, wiirde es die Effektivitit dieser Regeln beeintrichtigen, wiirde die Benutzung
eines Zeichens, das mit einer in der Union eingetragenen Marke identisch oder ihr
dhnlich ist, in einem Verkaufsangebot oder bei an Verbraucher in der Union gerich-
teter Werbung im Internet der Anwendung dieser Regeln nur deshalb entgehen, weil
der hinter diesem Angebot oder dieser Werbung stehende Dritte in einem Drittstaat
anséssig ist, weil der Server der von ihm benutzten Website in einem solchen Staat
angesiedelt ist oder weil sich die Ware, die Gegenstand dieses Angebots oder dieser
Werbung ist, in einem Drittstaat befindet.

Allerdings lésst sich nicht schon aus der blofien Zuganglichkeit einer Website in dem
durch die Marke erfassten Gebiet darauf schliefSen, dass sich die auf ihr angezeig-
ten Verkaufsangebote an Verbraucher in diesem Gebiet richteten (vgl. entsprechend
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Urteil vom 7. Dezember 2010, Pammer und Hotel Alpenhof, C-585/08 und C-144/09,
Slg. 2010, I-12577, Randnr. 69). Wiirde ndamlich die Zugénglichkeit zu einem Online-
Marktplatz in diesem Gebiet dafiir ausreichen, dass die dort eingeblendeten Anzei-
gen in den Anwendungsbereich der Richtlinie 89/104 und der Verordnung Nr. 40/94
fallen, unterlagen Websites und Anzeigen, die zwar offensichtlich ausschliefllich an
Verbraucher in Drittstaaten gerichtet, gleichwohl aber im Gebiet der Union tech-
nisch zugénglich sind, ungerechtfertigterweise dem Unionsrecht.

Es ist daher Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu priifen, ob relevante In-
dizien vorliegen, die darauf schlieflen lassen, dass sich ein Verkaufsangebot, das auf
einem Online-Marktplatz angezeigt wird, der in dem durch die Marke erfassten Ge-
biet zugédnglich ist, an dort ansdssige Verbraucher richtet. Gehen mit dem Verkaufs-
angebot Angaben der geografischen Gebiete einher, in die der Verkéufer bereit ist, die
Ware zu liefern, kommt derartigen Angaben im Rahmen dieser Priifung eine beson-
dere Bedeutung zu.

Im Ausgangsverfahren zeigt sich in Ermangelung gegenteiliger Beweise, dass die
Website mit der Adresse www.ebay.co.uk an Verbraucher in dem Gebiet gerichtet ist,
das durch die geltend gemachten nationalen und Gemeinschaftsmarken erfasst wird,
so dass die Verkaufsangebote auf dieser Website, die Gegenstand des Ausgangsver-
fahrens sind, in den Anwendungsbereich der Unionsnormen im Bereich des Marken-
schutzes fallen.

Demnach ist auf die siebte Vorlagefrage zu antworten, dass in einem Fall, in dem in
einem Drittstaat befindliche Waren, die mit einer in einem Mitgliedstaat der Uni-
on eingetragenen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke versehen sind und zuvor
im EWR oder, im Fall einer Gemeinschaftsmarke, in der Union noch nicht in den
Verkehr gebracht wurden, von einem Wirtschaftsteilnehmer mittels eines Online-
Marktplatzes und ohne Zustimmung des Inhabers dieser Marke an einen Verbrau-
cher in dem durch diese Marke erfassten Gebiet verkauft werden oder auf einem sol-
chen, fiir Verbraucher in diesem Gebiet bestimmten Platz feilgeboten oder beworben
werden, der Markeninhaber sich diesem Verkauf, diesem Feilbieten oder dieser Wer-
bung gemif den in Art. 5 der Richtlinie 89/104 oder Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94
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niedergelegten Regeln widersetzen kann. Es ist Sache der nationalen Gerichte, im
Einzelfall zu priifen, ob relevante Indizien vorliegen, die darauf schlief3en lassen, dass
sich ein Verkaufsangebot oder eine Werbung, die auf einem Online-Marktplatz an-
gezeigt werden, der in diesem Gebiet zugénglich ist, an dort ansdssige Verbraucher
richtet.

3. Zum Angebot des Verkaufs von Testartikeln und Proben

Es steht fest, dass zur Zeit der vom vorlegenden Gericht gepriiften Ereignisse die
beklagten natiirlichen Personen auch von L'Oréal ihren Vertragshéndlern unentgelt-
lich zur Verfiigung gestellte Testartikel und Proben auf der Website www.ebay.co.uk
feilgeboten haben.

Mit seiner ersten Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, ob ein Inverkehrbrin-
gen im Sinne der Richtlinie 89/104 und der Verordnung Nr. 40/94 vorliegt, wenn der
Inhaber einer Marke mit dieser versehene Artikel, die dazu dienen, Verbrauchern in
zugelassenen Einzelhandelsgeschiften Produkte zu zeigen, sowie ebenfalls mit dieser
Marke versehene Flakons, aus denen kleine Mengen entnommen werden koénnen, die
als kostenlose Proben an Verbraucher abgegeben werden, zur Verfligung stellt.

Dieses Gericht hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass L'Oréal ihre Vertrags-
hindler deutlich darauf hingewiesen hatte, dass sie diese, im Ubrigen oft mit der Auf-
schrift ,nicht zum Verkauf bestimmt“ versehenen Artikel oder Flakons nicht verkau-
fen diirfen.
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Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, werden, wenn der Inhaber einer Marke
diese auf Gegenstinden anbringt, die er kostenlos abgibt, um fiir den Verkauf sei-
ner Waren zu werben, diese Gegenstinde selbst nicht mit dem Ziel vertrieben, auf
den Markt der Waren vorzudringen (vgl. Urteil vom 15. Januar 2009, Silberquelle,
C-495/07, Slg. 2009, I-137, Randnrn. 20 bis 22). Die kostenlose Abgabe solcher Arti-
kel stellt daher grundsitzlich kein Inverkehrbringen derselben durch diesen Inhaber
dar.

Der Gerichtshof hat weiter festgestellt, dass, wenn der Inhaber einer Marke auf Arti-
keln wie Parfumtestern die Aufschrift ,Demonstration” und ,nicht zum Verkauf be-
stimmt“ anbringt, dies in Ermangelung gegenteiliger Beweise der Annahme einer Zu-
stimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen dieser Artikel entgegensteht
(vgl. Urteil Coty Prestige Lancaster Group, Randnrn. 43, 46 und 48).

Unter diesen Umsténden ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass in Erman-
gelung gegenteiliger Beweise kein Inverkehrbringen im Sinne der Richtlinie 89/104
oder der Verordnung Nr. 40/94 vorliegt, wenn der Inhaber einer Marke mit dieser
versehene Artikel, die dazu dienen, Verbrauchern in zugelassenen Einzelhandelsge-
schiften Produkte zu zeigen, sowie mit dieser Marke versehene Flakons, aus denen
kleine Mengen entnommen werden konnen, die als kostenlose Proben an Verbrau-
cher abgegeben werden, seinen Vertragshindlern zur Verfiigung stellt.

4. Zum Vertrieb unverpackter Waren

Wie in den Randnrn. 36, 37 und 51 des vorliegenden Urteils ausgefithrt worden ist,
wurden Produkte von Marken, deren Inhaberin L’Oréal ist, von mittels des eBay-
Marktplatzes téitigen Héndlern in einigen Exemplaren ohne Verpackung verkauft.
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Mit seinen Fragen 2, 3 und 4 mochte das vorlegende Gericht wissen, ob die Entfer-
nung der Verpackung von Waren wie den im Ausgangsverfahren fraglichen das aus-
schlieflliche Recht des Inhabers der auf diesen Waren angebrachten Marke verletzt
und ihm daher gestattet, sich dem Weiterverkauf von Waren zu widersetzen, deren
Verpackung in dieser Weise entfernt wurde.

In Anbetracht des Umstands, dass es sich bei den im Ausgangsverfahren fraglichen
Waren, deren Verpackung in dieser Weise entfernt wurde, iiberwiegend um kos-
metische Mittel handelt, ersucht das vorlegende Gericht darum, diese Fragen unter
Beriicksichtigung von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 76/768 zu beantworten, wonach
kosmetische Mittel nur dann in den Verkehr gebracht werden kénnen, wenn ihre Be-
héltnisse und Verpackungen u. a. die Angaben der Identitit des Herstellers oder der
Person, die fiir das Inverkehrbringen verantwortlich ist, der Zusammensetzung des
Erzeugnisses (Inhalt und Liste der Bestandteile), zur Verwendung des Erzeugnisses
(Verwendungszweck und besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Gebrauch) und
zu dessen Aufbewahrung (Mindesthaltbarkeitsdatum) tragen. Es mochte insoweit
im Wesentlichen wissen, ob der Inhaber einer Marke kraft seines ausschliefllichen
Rechts im Sinne der Richtlinie 89/104 oder, im Fall einer Gemeinschaftsmarke, der
Verordnung Nr. 40/94, sich dem Weiterverkauf von mit dieser Marke versehenen
Waren widersetzen kann, wenn dieses Inverkehrbringen unter Verstof3 gegen die in
dieser Bestimmung der Richtlinie 76/768 genannten Anforderungen erfolgt ist.

L'Oréal ist wie die franzosische, die polnische und die portugiesische Regierung so-
wie die Kommission der Ansicht, dass die Verpackung, unabhingig von der Frage,
ob ein Verstof§ gegen die Richtlinie 76/768 vorliegt, ein wesentlicher Bestandteil des
Images von Parfum und kosmetischen Mitteln sei. Der Inhaber der auf diesen Waren
und dieser Verpackung angebrachten Marke miisse sich demzufolge einem Weiter-
verkauf dieser Waren in unverpacktem Zustand widersetzen konnen. eBay hebt dem-
gegeniiber hervor, dass im Parfum- und Kosmetiksektor hiufig der Flakon oder das
Behiltnis der Ware, nicht aber die Verpackung fiir den Prestige- und Luxuscharakter
kennzeichnend sei.

Es ist erstens davon auszugehen, dass in Anbetracht der Vielfalt der Produktpaletten
von Parfums und kosmetischen Mitteln die Frage, ob die Entfernung der Verpackung
eines solchen Erzeugnisses dessen Image und somit den Ruf der Marke schédigt, mit

I - 6107



79

80

81

URTEIL VOM 12.7. 2011 — RECHTSSACHE C-324/09

der es versehen ist, in jedem Einzelfall zu priifen ist. Wie der Generalanwalt in den
Nrn. 71 bis 74 seiner Schlussantréige ausgefithrt hat, kann namlich das Aussehen ei-
nes Parfums oder kosmetischen Mittels ohne Verpackung den Prestige- und Luxus-
charakter dieses Erzeugnisses zuweilen wirksam vermitteln, wihrend in anderen Fal-
len das Entfernen dieser Verpackung gerade zu einer Schidigung dieses Images fiihrt.

Zu einer solchen Schiadigung kann es kommen, wenn die Verpackung in gleicher
oder stirkerer Weise als der Flakon oder das Behiltnis zur Darstellung des vom Mar-
keninhaber und seinen Vertragshindlern geschaffenen Images der Ware beitrigt. Es
ist zudem moglich, dass das Fehlen einiger oder samtlicher der in Art. 6 Abs. 1 der
Richtlinie 76/768 geforderten Angaben das Image der Ware schédigt. Der Nachweis
fur die Verwirklichung der Tatbestandsmerkmale dieser Schiadigung obliegt dem
Markeninhaber.

Zweitens dient die Marke, deren Hauptfunktion darin besteht, dem Verbraucher die
Ursprungsidentitdt der Ware zu garantieren, insbesondere dem Ausweis dessen, dass
die mit dieser Marke versehenen Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unter-
nehmens hergestellt oder geliefert worden sind, dem sich die Verantwortung fir ihre
Qualitdt zuordnen ldsst (vgl. u. a. Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Foot-
ball Club, C-206/01, Slg. 2002, 1-10273, Randnr. 48, und vom 23. April 2009, Copad,
C-59/08, Slg. 2009, I-3421, Randnr. 45).

Fehlen nun bestimmte gesetzlich geforderte Angaben wie die zur Identifizierung des
Herstellers oder der Person, die firr das Inverkehrbringen des kosmetischen Mit-
tels verantwortlich ist, wird die herkunftshinweisende Funktion der Marke dadurch
beeintrachtigt, dass sie ihrer Hauptfunktion beraubt wird, zu garantieren, dass die
durch sie gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens
geliefert werden, dem sich die Verantwortung fiir ihre Qualitit zuordnen lésst.
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Drittens und letztens ist, den Ausfithrungen des Generalanwalts in Nr. 76 seiner
Schlussantrége folgend, festzustellen, dass die Frage, ob das Feilbieten oder der Ver-
kauf von Markenprodukten, deren Verpackung und somit bestimmte kraft Art. 6
Abs. 1 der Richtlinie 76/768 geforderte Angaben fehlen, nach nationalem Recht straf-
bar ist, keinen Einfluss auf die Anwendbarkeit der Unionsnormen im Bereich des
Markenschutzes haben kann.

Demnach ist auf die Vorlagefragen 2, 3 und 4 zu antworten, dass Art. 5 der Richt-
linie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen sind, dass sich
der Inhaber einer Marke kraft des durch diese verliehenen ausschliefllichen Rechts
dem Weiterverkauf von Waren wie den im Ausgangsverfahren fraglichen mit der Be-
griindung widersetzen kann, dass der Weiterverkédufer die Verpackung dieser Waren
entfernt habe, sofern dieses Entfernen der Verpackung zur Folge hat, dass wesentli-
che Angaben wie die zur Identifizierung des Herstellers oder der Person, die fiir das
Inverkehrbringen des kosmetischen Mittels verantwortlich ist, fehlen. Hat das Entfer-
nen der Verpackung nicht zu einem solchen Fehlen von Angaben gefiihrt, kann sich
der Markeninhaber gleichwohl dem widersetzen, dass ein Parfum oder ein kosmeti-
sches Mittel, das mit einer Marke versehen ist, deren Inhaber er ist, in unverpacktem
Zustand verkauft wird, wenn er nachweist, dass das Entfernen der Verpackung das
Image dieser Ware und somit den Ruf der Marke geschadigt hat.

B — Zu den Fragen 5 und 6, betreffend die Werbung des Betreibers des Online-
Marktplatzes fiir seine Website und die dort angebotenen Waren

Aus dem in den Randnrn. 39 bis 42 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Sach-
verhalt des Ausgangsverfahrens ergibt sich, dass eBay durch die Auswahl von L'Oréal-
Marken entsprechenden Schliisselwortern beim Betreiber der Google-Suchmaschine
immer dann, wenn Internetnutzer eine diese Worter enthaltende Suchanfrage an
diese Suchmaschine richteten, einen Werbelink zur Website www.ebay.co.uk erschei-
nen lief$, mit dem ein geschiftlicher Hinweis auf die Moglichkeit einherging, mittels
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dieser Website Waren der gesuchten Marke zu erwerben. Dieser Werbelink erschien
in der Rubrik ,sponsored links“ (deutsche Google-Fassung: ,Anzeigen®), die sich ent-
weder am rechten Bildrand oder im oberen Teil des Bildschirms befand, auf dem die
Ergebnisse der Suchanfrage von Google angezeigt wurden.

Es steht fest, dass der Betreiber des Online-Marktplatzes in einem solchen Fall ein
Werbender ist. Er lasst Links und Botschaften erscheinen, die, wie der Generalanwalt
in Nr. 89 seiner Schlussantrige ausgefithrt hat, Werbung nicht nur fiir bestimmte
Verkaufsangebote auf diesem Marktplatz, sondern auch fiir diesen Marktplatz als sol-
chen darstellen. Die vom vorlegenden Gericht neben weiteren Beispielen angefiithrten
und in den Randnrn. 40 und 42 des vorliegenden Urteils dargestellten Werbeanzeigen
veranschaulichen diese Praxis.

Mit seinen Fragen 5 und 6, die zusammen zu priifen sind, mochte das vorlegende
Gericht im Kern wissen, ob Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 und Art. 9
Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen sind, dass es dem Inha-
ber einer Marke gestattet ist, dem Betreiber eines Online-Marktplatzes zu verbieten,
anhand eines mit dieser Marke identischen Schliisselworts, das im Rahmen eines In-
ternetreferenzierungsdienstes von diesem Betreiber ohne Zustimmung des Marken-
inhabers ausgewahlt wurde, fiir diesen Marktplatz und die dort angebotenen Waren
dieser Marke zu werben.

In Bezug auf die im Internet erscheinende Werbung anhand von Schliisselwortern,
die Marken entsprechen, hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass ein solches
Schlisselwort das vom Werbenden verwendete Mittel ist, um das Erscheinen seiner
Anzeige auszulésen, und daher Gegenstand einer Benutzung ,,im geschiftlichen Ver-
kehr“im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 ist
(Urteile vom 23. Mérz 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, Slg.
2010, I-2417, Randnrn. 51 und 52, und vom 25. Mérz 2010, BergSpechte, C-278/08,
Slg. 2010, I-2517, Randnr. 18).
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Um festzustellen, ob eine derartige Werbung auch die iibrigen Bedingungen erfiillt,
dienach denin Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a
der Verordnung Nr. 40/94 niedergelegten Regeln erfiillt sein miissen, damit der Mar-
keninhaber sich ihr widersetzen kann, ist zum einen zu priifen, ob Anzeigen, wie sie
von eBay mittels eines Referenzierungsdienstes wie dem von Google zur Verfiigung
gestellten eingeblendet werden, fiir Waren oder Dienstleistungen geschaltet sind, die
mit denen identisch sind, fiir die die Marke eingetragen ist, und zum anderen, ob sol-
che Anzeigen eine der Funktionen der Marke beeintrichtigen oder beeintrichtigen
konnen (vgl. Urteil BergSpechte, Randnr. 21).

Hierzu ist zundchst darauf hinzuweisen, dass, soweit eBay L'Oréal-Marken entspre-
chende Schliisselworter benutzt hat, um fiir ihren eigenen Dienst zu werben, der da-
rin besteht, Verkdufern und Kaufern von Waren einen Online-Marktplatz zur Ver-
fiigung zu stellen, diese Benutzung weder im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 fiir Waren
oder Dienstleistungen erfolgt ist, ,die mit denjenigen identisch sind, fiir die [die Mar-
ke] eingetragen ist“, noch im Ubrigen fiir Waren oder Dienstleistungen, die diesen im
Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie und Art. 9 Abs. 1 Buchst. b dieser
Verordnung dhnlich sind.

Diese Benutzung von L'Oréal-Marken entsprechenden Schliisselwortern durch eBay
fir Zwecke der Werbung fiir ihren Online-Marktplatz wird daher allenfalls auf der
Grundlage von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung Nr. 40/94 gepriift werden konnen, da diese Bestimmungen fiir bekannte
Marken einen Schutz einfiihren, der {iber den in Abs. 1 Buchst. a und b dieser Artikel
vorgesehenen Schutz hinausgeht und insbesondere den Fall erfasst, in dem der Dritte
diesen Marken entsprechende Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen benutzt, die
nicht den Waren oder Dienstleistungen dhnlich sind, fiir die diese Marken eingetra-
gen sind.

Weiter ist festzustellen, dass eBay, soweit sie L'Oréal-Marken entsprechende Schliis-
selworter benutzt hat, um fiir Angebote zum Verkauf von Markenprodukten ihrer
als Verkaufer auftretenden Kunden zu werben, diese Schliisselworter fiir Waren oder
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Dienstleistungen benutzt hat, die mit denjenigen identisch sind, fiir die diese Mar-
ken eingetragen sind. Insoweit ist zu beachten, dass sich die Wendung ,fiir Waren
oder Dienstleistungen” nicht ausschliefllich auf die Waren oder Dienstleistungen des
Dritten bezieht, der den Marken entsprechende Zeichen benutzt, sondern sich auch
auf die Waren oder Dienstleistungen anderer Personen beziehen kann. Der Umstand
namlich, dass ein Wirtschaftsteilnehmer ein einer Marke entsprechendes Zeichen fiir
Waren benutzt, die in dem Sinne, dass er keine Rechte an ihnen hat, nicht seine eige-
nen sind, verhindert fiir sich genommen nicht, dass diese Benutzung unter Art. 5 der
Richtlinie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 fallt (vgl. Urteil Google France
und Google, Randnr. 60, und Beschluss vom 19. Februar 2009, UDV North America,
C-62/08, Slg. 2009, I-1279, Randnr. 43).

Gerade in dem Fall, dass der Erbringer einer Dienstleistung ein einer fremden Marke
entsprechendes Zeichen benutzt, um fiir Waren zu werben, die einer seiner Kunden
mit Hilfe dieser Dienstleistung vermarktet, hat der Gerichtshof entschieden, dass die-
se Benutzung in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 fillt, sofern das Zeichen in der Weise benutzt
wird, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und der Dienstleistung herge-
stellt wird (vgl. Beschluss UDV North America, Randnr. 47 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).

Wie der Generalanwalt in Nr. 89 seiner Schlussantrige und die franzosische Regie-
rung in der miindlichen Verhandlung ausgefiihrt haben, ist unter Umstéinden wie
denen des Ausgangsverfahrens eine solche Verbindung gegeben. Die von eBay ge-
schalteten Anzeigen rufen ndmlich eine offenkundige Assoziation zwischen den in
diesen Anzeigen erwihnten Markenprodukten und der Moglichkeit hervor, sie tiber
eBay zu erwerben.

Was schliefilich die Frage betrifft, ob die Benutzung eines einer Marke entsprechen-
den Schliisselworts eine der Funktionen der Marke beeintrachtigen kann, hat der
Gerichtshof in anderen Rechtssachen ausgefiihrt, dass eine solche Beeintrichtigung
gegeben ist, wenn aus der Werbung fiir einen normal informierten und angemessen
aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der
Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder
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einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem
Dritten stammen (Urteile Google France und Google, Randnr. 99, und vom 8. Juli
2010, Portakabin und Portakabin, C-558/08, Slg. 2010, I-6963, Randnr. 54).

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Bediirfnis nach Transpa-
renz bei Anzeigen im Internet in den Rechtsvorschriften der Union {iber den elek-
tronischen Geschiftsverkehr unterstrichen wird. In Anbetracht des Interesses der
Lauterkeit des Geschéftsverkehrs und des Verbraucherschutzes wird in Art. 6 der
Richtlinie 2000/31 die Regel aufgestellt, dass die natiirliche oder juristische Per-
son, in deren Auftrag eine zu einem Dienst der Informationsgesellschaft gehérende
kommerzielle Kommunikation erfolgt, klar identifizierbar sein muss (Urteil Google
France und Google, Randnr. 86).

Die vom Betreiber eines Online-Marktplatzes stammende und vom Betreiber einer
Suchmaschine angezeigte Werbung muss daher auf jeden Fall iiber die Identitét die-
ses Betreibers sowie dariiber informieren, dass die mit der Anzeige beworbenen Mar-
kenprodukte mittels des von ihm betriebenen Marktplatzes zum Verkauf angeboten
werden.

Demnach ist auf die Vorlagefragen 5 und 6 zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. a
der Richtlinie 89/104 und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 dahin aus-
zulegen sind, dass es dem Inhaber einer Marke gestattet ist, dem Betreiber eines On-
line-Marktplatzes zu verbieten, anhand eines mit dieser Marke identischen Schliis-
selworts, das im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes von diesem Betreiber
ausgewihlt wurde, fur auf diesem Marktplatz zum Verkauf angebotene Waren dieser
Marke zu werben, sofern aus dieser Werbung fiir einen normal informierten und an-
gemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob
diese Waren von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbun-
denen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.
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C — Zur achten Frage, betreffend die Benutzung von Marken entsprechenden Zeichen
in Verkaufsangeboten, die auf der Website des Betreibers des Online-Marktplatzes
angezeigt werden

Mit seiner achten Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, wie die Anzeige von
mit Marken identischen oder ihnen dhnlichen Zeichen auf der Website des Betreibers
des Online-Marktplatzes in Anbetracht der Richtlinie 89/104 und der Verordnung
Nr. 40/94 zu qualifizieren ist.

Hierzu ist zunichst festzustellen, dass im mittels Online-Marktplitzen durchgefiihr-
ten Handel die Dienstleistung, die der Betreiber eines solchen Platzes fiir seine als
Verkdufer auftretenden Kunden erbringt, die Anzeige der von diesen stammenden
Verkaufsangebote einschlief3t.

Sodann werden, wenn sich solche Angebote auf Markenprodukte beziehen, auf der
Website des Betreibers des Marktplatzes unausweichlich mit Marken identische oder
ihnen ahnliche Zeichen erscheinen.

Zwar werden diese Zeichen unter diesen Umsténden auf der genannten Website ,,be-
nutzt®, jedoch geht daraus nicht hervor, dass diese Benutzung im Sinne der Richtlinie
89/104 und der Verordnung Nr. 40/94 durch den Betreiber des Marktplatzes erfolgte.

Die ,Benutzung“ eines mit der Marke des Inhabers identischen oder ihr dhnlichen
Zeichens durch einen Dritten im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 89/104 und Art. 9 der
Verordnung Nr. 40/94 setzt ndmlich zumindest voraus, dass der Dritte das Zeichen
im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt. Soweit dieser
Dritte aber eine Dienstleistung erbringt, die darin besteht, seinen Kunden zu er-
moglichen, im Rahmen ihrer geschiftlichen Téatigkeiten wie ihrer Verkaufsangebote
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Marken entsprechende Zeichen auf seiner Website erscheinen zu lassen, benutzt er
im Sinne der genannten Rechtsvorschriften der Union diese Zeichen auf dieser Web-
site nicht selbst (vgl. in diesem Sinne Urteil Google France und Google, Randnrn. 56
und 57).

Wie insbesondere die Regierung des Vereinigten Konigreichs und die Kommission in
der mindlichen Verhandlung sowie der Generalanwalt in den Nrn. 119 und 120 sei-
ner Schlussantrige ausgefiihrt haben, folgt daraus, dass die Benutzung von mit Mar-
ken identischen oder ihnen &hnlichen Zeichen in Verkaufsangeboten, die auf einem
Online-Marktplatz angezeigt werden, durch die als Verkaufer auftretenden Kunden
des Betreibers dieses Marktplatzes, nicht aber durch diesen Betreiber selbst erfolgt.

Soweit er seinen Kunden diese Benutzung erméglicht, kann die Rolle des Betreibers
des Online-Marktplatzes nicht nach den Bestimmungen der Richtlinie 89/104 und
der Verordnung Nr. 40/94, sondern muss nach anderen Rechtsvorschriften beur-
teilt werden, etwa denen der Richtlinie 2000/31, insbesondere ihres Kapitels II Ab-
schnitt 4, der die ,Verantwortlichkeit der Vermittler” im elektronischen Geschéfts-
verkehr betrifft und die Art. 12 bis 15 dieser Richtlinie umfasst (vgl. entsprechend
Urteil Google France und Google, Randnr. 57).

Demnach ist auf die achte Vorlagefrage zu antworten, dass der Betreiber eines On-
line-Marktplatzes mit Marken identische oder ihnen dhnliche Zeichen, die in auf sei-
ner Website angezeigten Verkaufsangeboten erscheinen, nicht im Sinne von Art. 5
der Richtlinie 89/104 und Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 ,benutzt*.
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D — Zur neunten Frage, betreffend die Verantwortlichkeit des Betreibers des Online-
Marktplatzes

Mit seiner neunten Frage mochte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen,

— ob die vom Betreiber eines Online-Marktplatzes erbrachte Dienstleistung unter
Art. 14 Abs. 1 (Hosting) der Richtlinie 2000/31 fillt und, falls diese Frage bejaht
wird,

— unter welchen Voraussetzungen davon auszugehen ist, dass der Betreiber ei-
nes Online-Marktplatzes ,Kenntnis“ im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie
2000/31 hat.

1. Zum Hosting durch den Betreiber des Online-Marktplatzes hinsichtlich der
Angaben, die von seinen als Verkiufer auftretenden Kunden eingegeben werden

Wie der Gerichtshof bereits ausgefiihrt hat, sollen die Art. 12 bis 15 der Richtlinie
2000/31 die Falle beschrinken, in denen nach dem einschldgigen nationalen Recht
die Vermittler von Diensten der Informationsgesellschaft zur Verantwortung gezo-
gen werden konnen. Die Voraussetzungen fiir die Feststellung einer solchen Ver-
antwortlichkeit sind daher dem nationalen Recht zu entnehmen, wobei jedoch nach
den vorgenannten Artikeln dieser Richtlinie in bestimmten Féllen keine Verantwort-
lichkeit dieser Vermittler festgestellt werden darf (Urteil Google France und Google,
Randnr. 107).
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Somit hat zwar das vorlegende Gericht zu ermitteln, unter welchen Voraussetzungen
eine Verantwortlichkeit wie die von L'Oréal gegentiber eBay geltend gemachte gege-
ben ist, doch hat der Gerichtshof zu priifen, ob der Betreiber eines Online-Markt-
platzes sich auf die in der Richtlinie 2000/31 festgelegte Ausnahme im Bereich der
Verantwortlichkeit berufen kann.

Wie insbesondere die Regierung des Vereinigten Konigreichs, die polnische Regie-
rung und die Kommission sowie der Generalanwalt in Nr. 134 seiner Schlussantriage
ausgefiihrt haben, handelt es sich bei einem Internetdienst, der darin besteht, den
Kontakt zwischen Verkiufern und Kéufern von Gegenstédnden zu erleichtern, grund-
satzlich um einen Dienst im Sinne der Richtlinie 2000/31. Diese Richtlinie betriftt,
wie ihr Titel angibt, ,Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektro-
nischen Geschiiftsverkehrs®“. Aus der in den Randnrn. 8 und 9 des vorliegenden Ur-
teils angefiihrten Definition des Begriffs ,Dienst der Informationsgesellschaft” geht
hervor, dass er die Dienstleistungen umfasst, die im Fernabsatz mittels Geréten fiir
die elektronische Verarbeitung und Speicherung von Daten auf individuellen Abruf
eines Empfingers und in der Regel gegen Entgelt erbracht werden. Es liegt auf der
Hand, dass beim Betrieb eines Online-Marktplatzes alle diese Merkmale erfiillt sein
konnen.

Hinsichtlich des im Ausgangsverfahren fraglichen Online-Marktplatzes ist unstreitig,
dass eBay von ihren Kunden eingegebene Daten speichert, d. h. in den Speicher ihres
Servers schreibt. Diese Speicherung nimmt eBay immer dann vor, wenn ein Kunde
ein Verkduferkonto bei ihr einrichtet und ihr die Daten seiner Verkaufsangebote zur
Verfiigung stellt. Eine Vergiitung erhilt eBay im Ubrigen in der Regel dadurch, dass
sie fiir die anhand dieser Verkaufsangebote getitigten Geschéfte einen Prozentsatz in
Rechnung stellt.

Der Umstand, dass die vom Betreiber eines Online-Marktplatzes erbrachte Dienst-
leistung die Speicherung von Informationen umfasst, die ihm von seinen als Verkéu-
fer auftretenden Kunden ibermittelt werden, reicht als solcher jedoch nicht aus, um
darauf zu schlieflen, dass diese Dienstleistung unter allen Umstdnden in den Anwen-
dungsbereich von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 fallt. Diese Bestimmung ist
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namlich nicht nur im Hinblick auf ihren Wortlaut, sondern auch unter Berticksichti-
gung ihres Zusammenhangs und der Ziele auszulegen, die mit der Regelung, zu der
sie gehort, verfolgt werden (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Oktober 2008, Bundes-
verband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbiande, C-298/07, Slg. 2008,
1-7841, Randnr. 15 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Der Gerichtshof hat hierzu bereits erldutert, dass die wesentliche Voraussetzung da-
fiir, dass der Anbieter eines Internetdienstes vom Anwendungsbereich des Art. 14
der Richtlinie 2000/31 erfasst werden kann, darin besteht, dass er ,Vermittler” in dem
vom Gesetzgeber im Rahmen von Kapitel II Abschnitt 4 dieser Richtlinie gewollten
Sinne ist (vgl. Urteil Google France und Google, Randnr. 112).

Dies ist nicht der Fall, wenn der Anbieter des Dienstes, anstatt sich darauf zu be-
schrinken, diesen mittels rein technischer und automatischer Verarbeitung der von
seinen Kunden eingegebenen Daten neutral zu erbringen, eine aktive Rolle spielt, die
ihm eine Kenntnis dieser Daten oder eine Kontrolle tiber sie verschaffen konnte (Ur-
teil Google France und Google, Randnrn. 114 und 120).

Der Akte und der Darstellung in den Randnrn. 28 bis 31 des vorliegenden Urteils ist
zu entnehmen, dass eBay die von ihren als Verkdufer auftretenden Kunden eingege-
benen Daten verarbeitet. Die Kdufe, zu denen diese Angebote fithren kénnen, erfol-
gen nach von eBay festgelegten Modalitdten. Gegebenenfalls leistet sie auch Hilfe-
stellung mit dem Ziel, bestimmte Verkaufsangebote zu optimieren oder zu bewerben.

Wie die Regierung des Vereinigten Konigreichs zutreffend bemerkt hat, kann der blo-
e Umstand, dass der Betreiber eines Online-Marktplatzes die Verkaufsangebote auf
seinem Server speichert, die Modalitéten fir seinen Dienst festlegt, fiir diesen eine
Vergiitung erhilt und seinen Kunden Auskiinfte allgemeiner Art erteilt, nicht dazu
fithren, dass die in der Richtlinie 2000/31 hinsichtlich der Verantwortlichkeit festge-
legten Ausnahmen auf ihn keine Anwendung finden (vgl. entsprechend Urteil Google
France und Google, Randnr. 116).
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Hat dieser Betreiber hingegen Hilfestellung geleistet, die u. a. darin bestand, die Pré-
sentation der betreffenden Verkaufsangebote zu optimieren oder diese Angebote zu
bewerben, ist davon auszugehen, dass er zwischen dem fraglichen als Verkaufer auf-
tretenden Kunden und den potenziellen Kdufern keine neutrale Stellung eingenom-
men, sondern eine aktive Rolle gespielt hat, die ihm eine Kenntnis der diese Angebote
betreffenden Daten oder eine Kontrolle iiber sie verschaffen konnte. Hinsichtlich die-
ser Daten kann er sich mithin nicht auf die in Art. 14 der Richtlinie 2000/31 genannte
Ausnahme im Bereich der Verantwortlichkeit berufen.

Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu priifen, ob eBay in Bezug auf die im Aus-
gangsverfahren fraglichen Verkaufsangebote eine Rolle wie die in der vorstehenden
Randnummer beschriebene gespielt hat.

2. Zur Frage, ob der Betreiber des Online-Marktplatzes ,Kenntnis” hatte

Sollte das vorlegende Gericht zu dem Ergebnis gelangen, dass eBay nicht in der in
Randnr. 116 des vorliegenden Urteils angesprochenen Weise gehandelt hat, wird es
zu priifen haben, ob dieses Unternehmen unter den im Ausgangsverfahren gegebe-
nen Umstdnden die Voraussetzungen erfiillt hat, von denen Art. 14 Abs. 1 Buchst. a
und b der Richtlinie 2000/31 die Inanspruchnahme der Ausnahme im Bereich der
Verantwortlichkeit abhingig macht (vgl. entsprechend Urteil Google France und
Google, Randnr. 120).

In dem Fall namlich, in dem sich dieser Anbieter auf eine rein technische und auto-
matische Verarbeitung der Daten beschrénkt hat und dementsprechend die in Art. 14
Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 niedergelegte Regel auf ihn anwendbar ist, kann er nach
diesem Art. 14 Abs. 1 von jeder Verantwortlichkeit fiir die von ihm gespeicherten
rechtswidrigen Daten gleichwohl nur dann freigestellt werden, wenn er ,keine tat-
sdchliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tatigkeit oder Information” hatte und,
in Bezug auf Schadensersatzanspriiche, sich auch ,keiner Tatsachen oder Umsténde
bewusst [war], aus denen die rechtswidrige Tatigkeit oder Information offensichtlich
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wird“, oder wenn er, nachdem er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat-
te, unverziglich titig wurde, um die fraglichen Daten zu l6schen oder den Zugang zu
ihnen zu sperren.

Da das Ausgangsverfahren zu einer Verurteilung zur Zahlung von Schadensersatz
fithren kann, ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu priifen, ob eBay in Bezug
auf die fraglichen Verkaufsangebote und insoweit, als diese L'Oréal-Marken ver-
letzt haben, ,sich [etwaiger] Tatsachen oder Umstidnde bewusst [war], aus denen die
rechtswidrige Tatigkeit oder Information offensichtlich wird”. In dieser letztgenann-
ten Hinsicht ist dem Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft die Inan-
spruchnahme der in Art. 14 der Richtlinie 2000/31 vorgesehenen Ausnahme von der
Verantwortlichkeit schon dann verwehrt, wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Um-
stinde bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfiltiger Wirtschaftsteilnehmer die
in Rede stehende Rechtswidrigkeit hétte feststellen und nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. b
dieser Richtlinie hitte vorgehen miissen.

Damit den in Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2000/31 niedergelegten Regeln
nicht die praktische Wirksamkeit genommen wird, sind sie im Ubrigen dahin auszu-
legen, dass sie alle Fille erfassen, in denen sich der betreffende Anbieter in der einen
oder anderen Weise solcher Tatsachen oder Umstinde bewusst war.

Damit ist u. a. die Situation erfasst, in der der Betreiber eines Online-Marktplatzes
aufgrund einer aus eigenem Antrieb vorgenommenen Priifung feststellt, dass eine
rechtswidrige Tatigkeit oder Information vorliegt, wie auch die, in der ihm das Vor-
liegen einer solchen Tétigkeit oder einer solchen Information angezeigt wird. Zwar
kann im zweitgenannten Fall eine Anzeige nicht ohne Weiteres dazu fithren, dass die
Inanspruchnahme der in Art. 14 der Richtlinie 2000/31 vorgesehenen Ausnahme von
der Verantwortlichkeit ausgeschlossen wire, da sich Anzeigen vermeintlich rechts-
widriger Tétigkeiten oder Informationen als unzureichend genau und substantiiert
erweisen konnen, doch stellt eine solche Anzeige in der Regel einen Anhaltspunkt
dar, dem das nationale Gericht bei der Wiirdigung Rechnung zu tragen hat, ob sich
der Betreiber in Anbetracht der ihm so tibermittelten Informationen etwaiger Tatsa-
chen oder Umstdnde bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfaltiger Wirtschafts-
teilnehmer die Rechtswidrigkeit hitte feststellen miissen.
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Demnach ist auf die neunte Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 14 Abs. 1 der Richt-
linie 2000/31 dahin auszulegen ist, dass er auf den Betreiber eines Online-Markt-
platzes Anwendung findet, sofern dieser 