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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JAASKINEN
presentadas el 9 de diciembre de 2010

I. Introduccion

1. Ellitigio principal enfrenta a L'Oréal SA y
sus filiales («L'Oréal»), por una parte, con tres
filiales de eBay Inc. («eBay») y ciertas perso-
nas fisicas, por otra. Se refiere a las ofertas
de venta de productos por dichas personas
en el mercado electrénico de eBay. Las ofer-
tas de venta infringen presuntamente los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial
de L'Oréal.

2. eBay, la demandada en el procedimien-
to nacional, explota un mercado electrénico
popular y complejo en Internet. Ha construi-
do un sistema que facilita en gran medida
la venta y compra por Internet por parte de
personas fisicas, con un poderoso motor de
btsqueda, un sistema seguro de pago y una
amplia cobertura geogréfica. Asimismo ha
diseiado mecanismos de cumplimiento de la
normativa para luchar contra la venta de pro-
ductos falsificados. Para atraer a nuevos clien-
tes a su sitio web, eBay ha comprado también
palabras clave, como marcas de renombre, en

1 — Lengua original: inglés.

servicios remunerado de referenciacién en
Internet (como AdWords de Google). La in-
troduccién de una palabra clave en el motor
de busqueda hace que aparezca un anuncio
con un enlace patrocinado que lleva directa-
mente al mercado electrénico de eBay.

3. L'Oréal, la demandante en el procedimien-
to nacional, es una empresa internacional
con una gama de productos muy amplia, que
disfrutan de proteccion de marca, incluidas
marcas de renombre con reputacién mun-
dial. Su principal preocupacién en el presente
asunto es la comercializacién de varios pro-
ductos falsificados de L'Oréal en el mercado
electrénico de eBay. Para L'Oréal, la situacion
se ve agravada por el hecho de que algunos de
los productos no estan destinados a la venta
en el Espacio Econémico Europeo («EEE»),
pero terminan en el mismo a través de las
ventas por eBay. Algunos de los productos
cosméticos se venden sin el embalaje original.
En opinién de L'Oréal, al comprar las palabras
clave eBay atrae a clientes a su mercado elec-
trénico para comprar productos con la marca
L'Oréal infringiendo sus derechos de marca.
Para impedir la actuacion de estos vende-
dores particulares de modo efectivo, L'Oréal
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desearia obtener resoluciones judiciales con-
tra eBay de forma que sus marcas estuvieran
mejor protegidas.

4. Para el Tribunal de Justicia, esta peticiéon
de decisién prejudicial afecta a cuestiones
juridicas relativas a la aplicacion de la pro-
teccion de la marca en el nuevo entorno del
comercio electrénico y de los servicios de la
sociedad de la informacién en Internet. El
Tribunal de Justicia ha de establecer un equi-
librio adecuado entre la proteccién de los in-
tereses legitimos del titular de la marca, por
una parte, y los de las empresas y particulares
que utilizan las nuevas oportunidades de co-
mercio ofrecidas por Internet y por el comer-
cio electrénico, por otra parte. Algunas de
las cuestiones pueden responderse sobre la
base de la jurisprudencia existente, mientras
que otras requieren una interpretacion adi-
cional de varios actos legislativos de la Unién
Europea.

5. El principal reto para el Tribunal de Jus-
ticia estd en el doble equilibrio que ha de al-
canzar. El Tribunal de Justicia no solo ha de
facilitar la interpretacién de las disposiciones
del Derecho de la UE que le solicita el érga-
no jurisdiccional nacional en este ambito
desafiante, sino que debe al mismo tiempo
garantizar que la interpretacion dada de los
instrumentos de que se trata siga siendo apli-
cable en dmbitos con pardmetros distintos.
Las marcas controvertidas son de renombre
y los productos son de lujo, pero las disposi-
ciones legales de la Unién Europea se aplican
a todas las marcas y a todos los tipos de pro-
ductos. El mercado electrénico es de dmbito
mundial y tiene muchas caracteristicas espe-
cificas. Si bien las respuestas que se ofrezcan
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deben tener en cuenta las particularidades
del asunto del que conoce el érgano jurisdic-
cional nacional, al mismo tiempo han de ba-
sarse en una vision global de la forma en que
este sistema debe funcionar en general. En
mi opinidn, este caso es mas complejo que el
asunto Google France y Google® en muchos
aspectos.

6. En el presente asunto, el Tribunal de Jus-
ticia ha de facilitar una interpretacién sobre
i) la situacién juridica en el Derecho sobre
marcas de la UE, conforme a la Directiva
89/104/CEE («Directiva sobre marcas»),® de
un operador de un mercado electrénico que
a) compra de servicios remunerado de refe-
renciacion en Internet palabras clave idénti-
cas a marcas de forma que el motor de bus-
queda hace que aparezca un enlace que lleva
al mercado electrénico del sitio web del pro-
pio operador, y b) almacena en su sitio web,
en nombre de sus clientes, ofertas de venta de
productos con marca falsificados, sin embala-
je o no procedentes del EEE; ii) la definicién
del dmbito de aplicacién de la exencién de
responsabilidad de los prestadores de servi-
cios de informacidn, prevista en el articulo 14
de la Directiva 2000/31/CE («Directiva sobre

2 — Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C-236/08 a C-238/08,
Rec. p. [-2417).

3 — Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximacién de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40,
p. 1), en su versién modificada.
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comercio electrénico»);* iii) la definicién del
alcance del derecho de obtener un requeri-
miento judicial contra un intermediario cuyos
servicios son usados por un tercero al que se
hace referencia en el articulo 11 de la Directi-
va 2004/48/CE («Directiva relativa al respeto
de los derechos de propiedad intelectual»)®
y iv) determinadas disposiciones de la Direc-
tiva 76/768/CEE («Directiva sobre productos
cosméticos»). ®

I1. Marco juridico

A. Derecho de la Unién Europea’

Directiva 76/768

7. El articulo 6, apartado 1, de la Directiva
76/768 sobre productos domésticos exige a

4 — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de
8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos juridicos
de los servicios de la sociedad de la informacién, en particu-
lar el comercio electrénico en el mercado interior (Directiva
sobre el comercio electrénico) (DO L 178, p. 1), en su versién
modificada.

5 — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de
29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de pro-
piedad intelectual (DO L 157, p. 45).

6 — Directiva del Consejo de 27 de julio de 1976 relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros
en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169;
EE 15/01, p. 206), en su version modificada.

7 — Laresolucion de remisién no contiene una descripcion de las
disposiciones concretas de la legislacién de Reino Unido. En
su resolucién de 22 de mayo de 2009 («resolucién de la High
Court»), la High Court explicé que el asunto no se referia a
cuestiones especificas relativas a la interpretacion de la legis-
lacién nacional. Por tanto, no considero necesario reprodu-
cir las disposiciones pertinentes de la legislacién de Reino
Unido sobre marcas o comercio electrénico.

los Estados miembros adoptar las disposicio-
nes pertinentes para que los productos cos-
méticos solo puedan comercializarse si en el
recipiente y en el embalaje figuran, con carac-
teres indelebles, facilmente legibles y visibles,
las menciones especificadas en dicho articulo.
Dichas menciones incluyen, entre otras, a) el
nombre y la razén social y la direccién o el
domicilio social del fabricante o del responsa-
ble de la comercializacién del producto cos-
mético establecido dentro de la Comunidad;
b) el contenido nominal en el momento del
acondicionamiento; c) la fecha de duracién
minima; d) las precauciones particulares de
empleo; e) el nimero de lote de fabricacién
o la referencia que permita la identificacion
de la fabricacién; f) la funcién del producto,
salvo si se desprende de la presentacion del
producto; y g) la lista de ingredientes.

Directiva 89/104*

8. El articulo 5 de la Directiva 89/104 sobre
marecas, titulado «Derechos conferidos por la
marca, tiene el siguiente tenor:

8 — Algunas de las marcas de L'Oréal son marcas comunitarias.

Dado que no existen cuestiones especificas acerca del Regla-
mento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), basta
sefalar que los articulos 9, 12 y 13 se corresponden con los
articulos 5, 6 y 7 de la Directiva 89/104. Lo que se expone a
continuacién sobre la interpretacién de la Directiva 89/104
se aplica mutatis mutandis al Reglamento n° 40/94.
La Directiva 89/104 y el Reglamento n° 40/94 son aplicables
ratione temporis, en lugar de los textos codificados estable-
cidos en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproxima-
cién de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas (version codificada) (DO L 299, p. 25) y el Regla-
mento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de
2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
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«1. La marca registrada confiere a su titular
un derecho exclusivo. El titular estard faculta-
do para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el trafico econémico:

a) de cualquier signo idéntico a la mar-
ca para productos o servicios idénticos
a aquellos para los que la marca esté
registrada;

3. Podra en especial prohibirse, cuando se
cumplan las condiciones anunciadas en los
apartados 1y 2:

b) ofrecer productos, comercializarlos o al-
macenarlos con dichos fines y ofrecer o
prestar servicios con el signo;

¢) importar productos o exportarlos con el
signo;

d) utilizar el signo en los documentos mer-
cantiles y la publicidad.

9. El articulo 6, apartado 1, de la Directiva
89/104, titulado «Limitacion de los efectos de
la marca», dispone lo siguiente:
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«1. El derecho conferido por la marca no
permitird a su titular que prohiba a los terce-
ros el uso, en el trafico econémico:

b) de indicaciones relativas a la especie, a la
calidad, a la cantidad, al destino, al valor,
al origen geogrifico, a la época de la ob-
tencién del producto o de la prestacién
del servicio o a otras caracteristicas de
éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para
indicar el destino de un producto o de un
servicio, en particular como accesorios o
recambios;

siempre que este uso se realice conforme a
las précticas leales en materia industrial o
comercial.»

10. El articulo 7 de la Directiva 89/104, titu-
lado «Agotamiento del derecho conferido por
la marca» prevé:

«1. El derecho conferido por la marca no
permitird a su titular prohibir el uso de la mis-
ma para productos comercializados en [el Es-
pacio Econémico Europeo] con dicha marca
por el titular o con su consentimiento.
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2. El apartado 1 no se aplicard cuando exis-
tan motivos legitimos que justifiquen que el
titular se oponga a la comercializacién ulte-
rior de los productos, en especial cuando el
estado de los productos se haya modificado o
alterado tras su comercializacién.»

Directiva 2000/31

11. El noveno considerando de la exposicién
de motivos de la Directiva 2000/31 sobre co-
mercio electrénico tiene el siguiente tenor:

«La libre circulacién de los servicios de la
sociedad de la informacién puede constituir,
en muchos casos, un reflejo especifico en el
Derecho comunitario de un principio mas ge-
neral, esto es, de la libertad de expresion con-
sagrada en el apartado 1 del articulo 10 del
Convenio para la proteccion de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales,
ratificado por todos los Estados miembros;
por esta razon, las Directivas que tratan de
la prestacién de servicios de la sociedad de
la informacién deben garantizar que se pue-
da desempenar esta actividad libremente en
virtud de dicho articulo, quedando condicio-
nada Unicamente a las restricciones estable-
cidas en al apartado 2 de dicho articulo y en
el apartado 1 del articulo 46 del Tratado. La
presente Directiva no estd destinada a influir
en las normas y principios nacionales funda-
mentales relativos a la libertad de expresién.»

12. Los considerandos 42, 43 y 45 a 48 de la
exposicion de motivos de la Directiva 2000/31
establecen:

«(42) Las exenciones de responsabilidad es-
tablecidas en la presente Directiva sélo
se aplican a aquellos casos en que la ac-
tividad del prestador de servicios de la
sociedad de la informacion se limita al
proceso técnico de explotar y facilitar
el acceso a una red de comunicacién
mediante la cual la informacién facili-
tada por terceros es transmitida o al-
macenada temporalmente, con el fin
de hacer que la transmisién sea mads
eficiente. Esa actividad es de natura-
leza meramente técnica, automadtica
y pasiva, lo que implica que el presta-
dor de servicios de la sociedad de la
informacion no tiene conocimiento ni
control de la informacién transmitida
o almacenada.

(43) Un prestador de servicios puede be-
neficiarse de las exenciones por mera
transmisién (mere conduit) y por la
forma de almacenamiento automatico,
provisional y temporal, denominada
“memoria tampon” (caching) cuando
no tenga participaciéon alguna en el
contenido de los datos transmitidos;
esto requiere, entre otras cosas, que no
modifique los datos que transmite. Este
requisito no abarca las manipulaciones
de caricter técnico que tienen lugar en
el transcurso de la transmisién, puesto
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que no alteran la integridad de los da- prontitud antes de que retiren los datos

tos contenidos en la misma. de que se trate o se impida el acceso a los
mismos.

[...] (47) Los Estados miembros no pueden im-

poner a los prestadores de servicios una
obligacién de supervisién exclusivamen-
te con respecto a obligaciones de cardcter
general. Esto no se refiere a las obligacio-
nes de supervisién en casos especificos y,

(45) Las limitaciones de la responsabilidad de en particular, no afecta a las 6rdenes de
los prestadores de servicios intermedia- las autoridades nacionales formuladas de
rios establecida en la presente Directi- conformidad con la legislacién nacional.

va no afecta a la posibilidad de entablar
acciones de cesacion de distintos tipos.
Dichas acciones de cesaciéon pueden
consistir, en particular, en érdenes de
los tribunales o de las autoridades admi-
nistrativas por los que se exija poner fin
a cualquier infraccién o impedir que se exijan a los prestadores de servicios,
cometa, incluso retirando la informacién que proporcionan alojamiento de datos
ilicita o haciendo imposible el acceso suministrados por destinatarios de su
aella. servicio, que apliquen un deber de dili-
gencia, que cabe esperar razonablemen-
te de ellos y que esté especificado en el
Derecho nacional, a fin de detectar y pre-
venir determinados tipos de actividades
ilegales.»

(48) La presente Directiva no afecta a la po-
sibilidad de que los Estados miembros

(46) Para beneficiarse de una limitaciéon de
responsabilidad, el prestador de un ser-
vicio de la sociedad de la informacion
consistente en el almacenamiento de da-

tos habrd de actuar con prontitud para 13. El articulo 2, letra a), de la Directiva

retirar los datos de que se trate o impedir 2000/31 define «servicios de la sociedad de
el acceso a ellos en cuanto tenga cono- . - C s .
. . . s la informacién» remitiéndose al articulo 1,
cimiento efectivo de actividades ilicitas. . -
. o apartado 2, de la Directiva 98/34/CE del Par-
La retirada de datos o la actuacién en- 1 E del C o de 22 de i
inada a impedir el acceso a los mis- amento turopeo y del Consejo, de €y
camnada nio de 1998, por la que se establece un pro-
mos habra de llevarse a cabo respetando s . L .
cedimiento de informacién en materia de las

el principio de libertad de expresién y . P
.. . normas y reglamentaaones tecnicas,” como
los procedimientos establecidos a tal fin

a nivel nacional. La presente Directiva
no afecta a la posibilidad de que los Es-
tados miembros establezcan requisitos 9 — DO L 204, p. 37, en su versién modificada por la Direc-

, , ! tiva 98/48/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de
especificos que deberdn cumplirse con 20 de julio de 1998 (DO L 217, p. 18).
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«todo servicio prestado normalmente a cam-
bio de una remuneracion, a distancia, por via
electrénica y a peticién individual de un des-
tinatario de servicios».

14. El capitulo II de la Directiva 2000/31 con-
tiene la seccién 4, titulada «Responsabilidad
de los prestadores de servicios intermedia-
rios», que comprende los articulos 12 a 15.%°

15. El articulo 14 de la Directiva 2000/31, ti-
tulado «Alojamiento de datos», prevé:

«1. Los Estados miembros garantizaran que,
cuando se preste un servicio de la sociedad
de la informacién consistente en almacenar
datos facilitados por el destinatario del ser-
vicio, el prestador de servicios no pueda ser
considerado responsable de los datos almace-
nados a peticion del destinatario, a condicién
de que:

a) el prestador de servicios no tenga cono-
cimiento efectivo de que la actividad o
la informacién es ilicita y, en lo que se
refiere a una accién por danos y perjui-
cios, no tenga conocimiento de hechos o
circunstancias por los que la actividad o
la informacidn revele su cardcter ilicito, o
de que

10 — Los articulos 12 y 13 de la Directiva 2000/31 recogen las
disposiciones que limitan la responsabilidad de los presta-
dores de servicios en lo que respecta a la «mera transmi-
sién» y la «<memoria tampén (caching)».

b) en cuanto tenga conocimiento de estos
puntos, el prestador de servicios actte
con prontitud para retirar los datos o ha-
cer que el acceso a ellos sea imposible.

2. Elapartado 1 no se aplicara cuando el des-
tinatario del servicio actuie bajo la autoridad o
control del prestador de servicios.

3. El presente articulo no afectard la posi-
bilidad de que un tribunal o una autoridad
administrativa, de conformidad con los siste-
mas juridicos de los Estados miembros, exijan
al prestador de servicios de poner fin a una
infraccién o impedirla, ni a la posibilidad de
que los Estados miembros establezcan pro-
cedimientos por los que se rija la retirada de
datos o impida el acceso a ellos.»

16. El articulo 15 de la Directiva 2000/31, ti-
tulado «Inexistencia de obligacién general de
supervisién», dispone:

«1. Los Estados miembros no impondréin a
los prestadores de servicios una obligacién
general de supervisar los datos que transmi-
tan o almacenen, ni una obligacién general
de realizar busquedas activas de hechos o cir-
cunstancias que indiquen actividades ilicitas,
respecto de los servicios contemplados en los
articulos 12, 13 y 14.

2. Los Estados miembros podrdn establecer
obligaciones tendentes a que los prestadores
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de servicios de la sociedad de la informacién
comuniquen con prontitud a las autoridades
publicas competentes los presuntos datos ili-
citos o las actividades ilicitas llevadas a cabo
por destinatarios de su servicio o la obligacién
de comunicar a las autoridades competentes,
a solicitud de éstas, informacién que les per-
mita identificar a los destinatarios de su ser-
vicio con los que hayan celebrado acuerdos de
almacenamiento.»

Directiva 2004/48

17. Segtn el considerando vigésimo tercero
de la exposicion de motivos de la Directiva
2004/48 relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual:

«Sin perjuicio de cualesquiera otras medidas,
procedimientos y recursos de que se dispon-
ga, los titulares de derechos deben tener la
posibilidad de solicitar que se dicte un [reque-
rimiento] judicial contra los intermediarios
cuyos servicios se utilicen por terceros para
infringir el derecho de propiedad industrial
del titular. Las condiciones y modalidades re-
lacionadas con esos [requerimientos] judicia-
les se dejan a la discrecién de las legislaciones
nacionales de los Estados miembros. Por lo
que respecta a las infracciones de los dere-
chos de autor y derechos afines, existe ya una
amplia armonizacién en virtud de la Directiva
2001/29/CE [del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a
la armonizacién de determinados aspectos
de los derechos de autor y derechos afines
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a los derechos de autor en la sociedad de la
informacién (DO L 167, p. 10)]. Por lo tan-
to, la presente Directiva no debe afectar a lo
dispuesto en el apartado 3 del articulo 8 de la
Directiva 2001/29/CE.»

18. El articulo 3 de la Directiva 2004/48, titu-
lado «Obligacién general», tiene el siguiente
tenor:

«1. Los Estados miembros establecerdn las
medidas, procedimientos y recursos necesa-
rios para garantizar el respeto de los derechos
de propiedad intelectual a los que se refiere la
presente Directiva. Dichas medidas, procedi-
mientos y recursos seran justos y equitativos,
no seran inttilmente complejos o gravosos, ni
comportaran plazos injustificables o retrasos
innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recur-
sos serdn asimismo efectivos, proporciona-
dos y disuasorios, y se aplicaran de tal modo
que se evite la creacién de obstdculos al co-
mercio legitimo y se ofrezcan salvaguardias
contra su abuso.»

19. El capitulo II de la Directiva 2004/48, titu-
lado «Medidas, procedimientos y recursos»,
contiene una seccién 4, con la rubrica «Me-
didas provisionales y cautelares», que estd in-
tegrada por el articulo 9, con la misma rabri-
ca. Ademds, ese mismo capitulo comprende
asimismo una seccién 5, titulada «Medidas
derivadas de una decisiéon sobre el fondo»,
que incluye los articulos 10, 11 y 12, titula-
dos respectivamente «Medidas correctivas»,
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«Mandamientos [léase: Requerimientos] ju-
diciales» y «Medidas alternativas».

20. El articulo 11 de la Directiva 2004/48
dispone:

«Los Estados miembros garantizarin que,
cuando se haya adoptado una decision judi-
cial al constatar una infraccién de un derecho
de propiedad intelectual, las autoridades ju-
diciales puedan dictar contra el infractor un
[requerimiento] judicial destinado a impedir
la continuacion de dicha infraccién. Cuan-
do asi lo disponga el Derecho nacional, el
incumplimiento de un [requerimiento] judi-
cial estard sujeto, cuando proceda, al pago de
una multa coercitiva, destinada a asegurar su
ejecucion. Los Estados miembros garantiza-
ran asimismo que los titulares de derechos
tengan la posibilidad de solicitar que se dicte
un [requerimiento] judicial contra los inter-
mediarios cuyos servicios hayan sido utili-
zados por terceros para infringir un derecho
de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3 del articulo 8 de la
Directiva 2001/29/CE». "

11 — El articulo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 prevé:
«Los Estados miembros velardn por que los titulares de los
derechos estén en condiciones de solicitar medidas caute-
lares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un
tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afin
a los derechos de autor».

El considerando 59 de la Directiva 2001/29 tiene el
siguiente tenor: «Sobre todo en el entorno digital, es posi-
ble que terceras partes utilicen cada vez con mayor fre-
cuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo
actividades ilicitas. En muchos casos, estos intermediarios
son quienes estdn en mejor situacién de poner fin a dichas
actividades ilicitas. Asi pues, y sin perjuicio de otras sancio-
nes o recursos contemplados, los titulares de los derechos
deben tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares
contra el intermediario que transmita por la red la infrac-
cién contra la obra o prestacion protegidas cometida por un
tercero. Esta posibilidad debe estar abierta aun cuando los
actos realizados por el intermediario estén exentos en virtud
del articulo 5. Debe corresponder a la legislacién nacional
de los Estados miembros regular las condiciones y modali-
dades de dichas medidas cautelares» (el subrayado es mfo).

III. Litigio principal y cuestiones prejudi-
ciales planteadas

L'Oréal

21. L'Oréal es un fabricante y proveedor de
perfumes, cosméticos y productos para el cui-
dado del cabello. En el Reino Unido, es titular
de varias marcas nacionales. Es también titu-
lar de marcas comunitarias. Una de esas mar-
cas comunitarias es una marca figurativa que
incluye las palabras «Amor Amor». Las otras
marcas controvertidas en el procedimiento
principal son marcas denominativas o marcas
denominativas ligeramente estilizadas. No se
discute que todas las marcas controvertidas
son muy conocidas en el Reino Unido. "2

22. L'Oréal explota una red cerrada de dis-
tribucién selectiva. La distribucién est4,
pues, controlada mediante contratos de dis-
tribuciéon que impiden a los distribuidores
autorizados suministrar productos a los no
autorizados.

12 — Procede recordar que el articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104 no se limita a marcas de renombre o mar-
cas exclusivas, sino que es aplicable a todo tipo de marcas.
Por tanto, en la interpretacién del articulo 5, apartado 1,
letra a), el Tribunal de Justicia debe velar por no adoptar
soluciones que puedan parecer justificadas en el marco de
las marcas exclusivas de renombre, pero que crearian un
ambito de proteccion demasiado amplio en otros casos.
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eBay

23. eBay explota un mercado electrénico en
el que se muestran listados de productos ofre-
cidos en venta por personas que han creado
una cuenta de vendedor en eBay. Los compra-
dores pujan por los productos ofrecidos por
dichas personas. Segtn la informacién resu-
mida en la resolucién de remisidn, se ofrecen
como promedio 16 millones de articulos en el
sitio www.ebay.co.uk.

24. Los vendedores y compradores han de re-
gistrarse como usuarios creando un nombre
de usuario " y aceptando el contrato de usua-
rio de eBay. Constituye una infraccion del
contrato de usuario vender articulos falsifica-
dos o vulnerar derechos de marca. El contra-
to de usuario exige asimismo el cumplimiento
de las normas de eBay. Todos los vendedores
de Reino Unido han de aceptar el pago por
PayPal, un mecanismo de pago seguro ges-
tionado por PayPal (Europe) Sarl&Cie, que
actualmente es una filial de eBay Inc., que es
una entidad financiera de Luxemburgo. eBay

13 — El nombre de usuario sirve como identificador tnico en
el sistema informatico de eBay. Puede también utilizarse
como pseuddnimo, que permite al usuario ocultar su iden-
tidad hasta que la operacion se concluya. Las empresas ven-
dedoras deben proporcionar su denominacién y domicilio
antes de ese momento, pero los vendedores particulares
no estan obligados a ello. Una tinica persona puede crear
muchas cuentas de vendedor con varios nombres de usua-
rio, pero eBay tiene la posibilidad de buscar cuentas dife-
rentes gestionadas por la misma persona.
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cobra un porcentaje sobre las transacciones
ejecutadas en su mercado electrénico.

25. En eBay, los articulos se ofrecen duran-
te un plazo determinado (en general 1, 3, 5,
7 6 10 dias) durante el cual los usuarios de
eBay colocan pujas sobre el articulo ofreci-
do. Las pujas son aceptadas por cantidades
escalonadas y, cuando transcurre el plazo de
venta, el articulo es vendido al mejor postor.
Ademads, mediante una técnica denomina-
da «proxy bidding» (puja por delegacién),
los compradores potenciales pueden fijar el
precio maximo que estan dispuestos a pagar
y ordenar acto seguido que el sitio eBay puje
automaticamente por importes escalonados
hasta ese limite.

26. eBay permite asimismo que los articulos
se vendan sin efectuar una subasta y, por tan-
to, a un precio fijo (el sistema «compre aho-
ra»). Ademads, los vendedores pueden crear
«tiendas en linea» en el sitio, en las que se
ofrecen todos los articulos que el vendedor
tiene en venta en un momento dado, ope-
rando asi como tiendas virtuales en el sitio
de eBay. eBay concede a los vendedores de
mds éxito la condicién de «Power Seller», si
alcanzan y mantienen un excelente historial
de ventas y cumplen las normas y politicas de
eBay. Existen cinco niveles de Power Seller,
desde Bronce a Titanio, dependiendo del vo-
lumen de ventas del vendedor.
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27. eBay presta asistencia pormenorizada a
los vendedores para clasificar y describir los
productos que ofrecen en venta, para crear
sus propias tiendas en linea y para promover
e incrementar las ventas. eBay organiza asi la
venta, lleva a cabo la subasta (incluida la rea-
lizacion de pujas por delegacion), ofrece un
servicio de alertas para notificar a los miem-
bros los articulos en los que estdn interesados
y promociona y anuncia productos a través de
sitios web de terceros.

28. L'Oréal y eBay estdn de acuerdo en que
esta ultima no interviene como representante
de los vendedores de los articulos y que no
estd en posesion de dichos articulos en modo
alguno.

29. Tampoco se discute que eBay utiliza un
gran nimero de filtros de software para bus-
car la inclusién de ofertas de articulos que
potencialmente vulneren sus normas. Cuan-
do una oferta de articulo es marcada por uno
de los filtros de software por infringir po-
tencialmente una norma, es revisada por un
representante de servicios al cliente de eBay.
Decenas de miles de ofertas de articulos son
suprimidas cada mes como consecuencia de
los filtros o por denuncias.

30. eBay gestiona asimismo un programa
«VeRO» (Verified Rights Owner; titular de
derechos verificado), que es un sistema de
deteccion y retirada, destinado a prestar

asistencia a los titulares de derechos de pro-
piedad intelectual e industrial para eliminar
del sitio ofertas de articulos infractoras. Con
objeto de participar en el programa VeRO, los
titulares de derechos deben rellenar y remitir
un formulario sobre las ofertas de articulos
que consideran que infringen sus derechos.
Deben identificar cada oferta de articulo de-
nunciada por el nimero de articulo y deter-
minar en cada caso el motivo para oponerse
a dicha oferta mediante un «cédigo de moti-
vo». Existen dieciséis cédigos de motivos que
identifican distintos tipos de infracciones.
Cuando una oferta de articulo es suprimi-
da, eBay reembolsa las comisiones abonadas
por el vendedor. Segun la informacién re-
cogida en la resolucién de remision, mas de
18.000 titulares de derechos participan en el
programa VeRO. L'Oréal se ha negado a par-
ticipar en dicho programa ya que sostiene que
es inadecuado.

31. Cuando una notificacién VeRO es recibi-
da por eBay Europe, es examinada por un re-
presentante de servicios al cliente. Si conclu-
ye que el articulo ofrecido objeto de denuncia
infringe los derechos del denunciante, lo re-
tirard sin realizar investigaciones adicionales.
Si es preciso, el representante consultara con
un especialista de su equipo. Si el especialista
lo considera necesario, se consultara con un
abogado interno. En 2007, en torno a un 90
por ciento de las ofertas de articulos denun-
ciadas a través del programa VeRO fueron
suprimidas en un plazo de entre seis y doce
horas, y aproximadamente un 98 por ciento
fueron eliminadas en veinticuatro horas.

32. Ante el 6rgano jurisdiccional nacional,
eBay puso de manifiesto que le resultaba di-
ficil resolver las alegaciones de infraccién
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efectuadas por los titulares de derechos.
Supone que dichas alegaciones estian funda-
mentadas a menos que resulte de forma evi-
dente que carecen de fundamento.

33. Ademads, eBay aplica diversas sanciones a
los usuarios que vulneran sus normas, como
la retirada del articulo ofrecido, la suspensién
temporal del vendedor y la suspensién per-
manente. En todo el mundo, eBay suspende
anualmente en torno a dos millones de usua-
rios, incluidos aproximadamente 50.000 en
virtud del programa VeRO. Se aplica un ma-
yor nivel de supervisién a los usuarios que
venden unas 500 marcas clasificadas por eBay
como «marcas de alto riesgo».

El litigio

34. El 22 de mayo de 2007, L'Oréal remitié
una carta comunicando a eBay su preocupa-
cion por la difusién de la venta de articulos in-
fractores en los sitios web europeos de eBay y
solicitando a ésta que adoptara medidas para
solucionarlo. L'Oréal no quedé satisfecha con
la respuesta de eBay e inici6 varias demandas,
entre ellas la demanda ante la High Court of
Justice of England and Wales, Chancery Di-
vision (en lo sucesivo, «High Court»). El ér-
gano jurisdiccional remitente sefiala que las
supuestas infracciones tuvieron lugar entre
noviembre de 2006 y abril de 2008, y que las
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actividades de eBay han experimentado cam-
bios durante el periodo al que se refiere el
presente asunto.

35. En concreto, la demanda de L'Oréal ante
la High Court persigue que se declare que
determinadas personas han infringido una o
varias de sus marcas como usuarios del mer-
cado por Internet de eBay, al utilizar signos
idénticos a las marcas para articulos idénticos
a aquellos para los que estan registradas las
marcas.

36. En su demanda, L'Oréal alega que eBay
es responsable solidaria de estas infracciones.
Asimismo sostiene que eBay es responsable
principal por el uso, en relacién con los ar-
ticulos infractores, de las marcas de enlace
en su sitio web y en enlaces patrocinados en
motores de busqueda de terceros. ** Ese enla-
ce promocional, junto con un breve mensaje

14 — Segin el érgano jurisdiccional remitente, eBay Europe ha
comprado palabras clave constituidas por ciertas marcas
(en lo sucesivo, «marcas de enlace») que activan enlaces
patrocinados en motores de busqueda de terceros, como
Google, MSN y Yahoo. En consecuencia, una busqueda en
Google, por ejemplo, utilizando una de las marcas de enlace
dard lugar a que se muestre un enlace patrocinado al sitio
de eBay. Si el usuario pulsa en el enlace patrocinado, es con-
ducido a una pantalla de resultados de bsqueda en el sitio
de eBay correspondientes a productos relacionados con la
marca de enlace. eBay Europe elige las palabras clave basan-
dose en la actividad de su sitio del Reino Unido.
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comercial, constituye un anuncio. * En lo que
respecta a estos enlaces patrocinados, no se
discute que eBay ha comprado palabras clave
constituidas por las marcas de enlace con ob-
jeto de activar, en motores de busqueda como
Google, MSN y Yahoo, enlaces a su propio
sitio.

37. Asi pues, el 27 de marzo de 2007, cuando
un usuario de Internet introducia las palabras
«shu uemura» en el motor de buisqueda de
Google, se mostraba el siguiente anuncio de
eBay como enlace patrocinado:

«Shu Uemura

Grandes oportunidades en Shu uemura

iCompre en eBay y ahorre!

www.ebay.co.uk»

38. Al pulsar ese enlace promocional se lle-
gaba a una pagina del sitio eBay que mostraba

15 — En la sentencia Google France y Google, el Tribunal de
Justicia describi6 el servicio remunerado de referencia-
cién denominado «AdWords» de Google del siguiente
modo: «Este servicio permite a los operadores econémi-
cos seleccionar una o varias palabras clave para que, en
el caso de que coincidan con las introducidas en el motor
de busqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio.
Este enlace promocional aparece bajo la rubrica »enlaces
patrocinados, que se muestra bien en la parte derecha de la
pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte
superior de la pantalla, encima de dichos resultados. [...]
Los enlaces promocionales se acompafan de un breve men-
saje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye
el anuncio mostrado bajo la ribrica mencionada.»

una busqueda de «shu uemura» en «todas las
categorias», con el resultado de «96 articulos
encontrados para shu uemura».

39. L'Oréal aleg6 que la mayoria de estos ar-
ticulos eran infractores,'® ya que se indica-
ba expresamente que procedian «de Hong
Kong» o (en uno de los casos) «de Estados
Unidos».

40. La imputacién esencial realizada en
contra de eBay es, por tanto, que al usar las
marcas de L'Oréal, eBay dirige a sus usuarios
a articulos infractores. Ademds, como con-
secuencia de su estrecha participacion en las
actividades previas a la venta, que conducen a
la inclusién y promocién de articulos en sus
sitios web y a los procesos de venta y postven-
ta, eBay estd estrechamente implicada en las
infracciones cometidas por los vendedores
particulares.

41. Ademads, L'Oréal alegé que, incluso si
eBay no fuera responsable por si misma de la
violacién del derecho de marca, deberia dic-
tarse contra ella un requerimiento judicial en
virtud del articulo 11 de la Directiva 2004/48.

16 — Para simplificar, utilizaré la expresion «articulos infrac-
tores», aunque soy plenamente consciente de que los
articulos, en cuanto tales, no son ni el sujeto ni el objeto
directo de la infraccién de la marca, que es un acto que con-
siste en el uso ilegal de un signo en circunstancias en las que
el titular de la marca tiene derecho a prohibir su utilizacién.
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42. Actualmente L'Oréal ya no ejerce ningu-
na actuacién contra los vendedores particula-
res. Ahora el litigio nacional es exclusivamen-
te entre L'Oréal y eBay."”

43. Mediante su resolucién de 22 de mayo
de 2009, la High Court decidi6 suspender el
procedimiento y plantear una peticion de de-
cisién prejudicial al Tribunal de Justicia (en
lo sucesivo, «resolucién de 22 de mayo de
2009»). La peticién de decisién prejudicial
fue adoptada por la High Court el 16 de ju-
lio de 2009 (en lo sucesivo, «resolucién de
16 de julio de 2009»).

44. Segun la High Court, eBay podria ha-
cer mas para reducir al minimo la venta de
productos falsificados en su sitio.'® No obs-
tante, la High Court destaca que el hecho de
que eBay pudiera hacer més no significa ne-
cesariamente que esté legalmente obligada a
hacerlo.

17 — De los siete particulares demandados en el litigio nacional,
ademas de las tres filiales de eBay, L'Oréal ha alcanzado
una transaccion con los demandados cuarto a octavo, y ha
obtenido una sentencia en rebeldia contra los demandados
noveno y décimo. Por lo tanto, no parece necesario incluir
los nombres de esas personas como partes de este procedi-
miento prejudicial.

18 — eBay podria, por ejemplo, filtrar las ofertas de articulos
antes de que se publiquen en el sitio, utilizar filtros adicio-
nales, exigir a los vendedores que comuniquen sus nombres
y domicilios al ofrecer articulos, imponer limitaciones adi-
cionales a los volumenes de productos de alto riesgo, adop-
tar normas para luchar contra otros tipos de infracciones
que actualmente no se toman en consideracion, en particu-
lar la venta de articulos no procedentes el EEE sin el con-
sentimiento de los titulares de la marca, y aplicar sanciones
de forma mas rigurosa.
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Cuestiones prejudiciales planteadas

45. Las cuestiones prejudiciales plantea-
das por la High Court en la resolucion de
16 de julio de 2009 son las siguientes:

«1) Cuando probadores de perfume y pro-
ductos cosméticos (por ejemplo, mues-
tras destinadas a que los consumidores
prueben los productos en tiendas al por
menor) asi como frascos de muestra (por
ejemplo, contenedores de pequefias am-
pollas que se pueden distribuir a los con-
sumidores como muestra gratuita) que
no estan destinados a venderse a los con-
sumidores (y a menudo llevan la mencién
“muestra gratuita” y “prohibida su venta”)
se suministran sin cargo a los distribui-
dores autorizados del titular de la marca,
;se “comercializan” estos productos en el
sentido del articulo 7, apartado 1, de la
[Directiva 89/104] y del articulo 13, apar-
tado 1, del [Reglamento n°® 40/94]?

2) Cuando el embalaje externo se ha reti-
rado de perfumes y productos cosmé-
ticos sin el consentimiento del titular
de la marca, ;constituye ello un “mo-
tivo legitimo” para que el titular de la
marca se oponga a la comercializacién
ulterior de los productos sin caja en el
sentido del articulo 7, apartado 2, de la
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[Directiva 89/104] y del articulo 13, apar-
tado 2, del [Reglamento n°® 40/94]?

En el supuesto de que:

a) por haberse retirado el embalaje ex-
terno, los productos sin embalaje no
contengan la informacién exigida
por el articulo 6, apartado 1, de la
Directiva 76/768, y en particular no
contengan una lista de ingredientes
o una “fecha de consumo preferente’,
o

b) por faltar dicha informacion, la ofer-
ta de venta o la venta de los pro-
ductos sin caja, constituya un ilicito
penal con arreglo al Derecho del Es-
tado miembro en el que se ofrecen
a la venta o se venden por terceros,
;seria diferente la respuesta a la se-
gunda cuestién?

¢Seria diferente la respuesta a la segunda
cuestién si la comercializacién ulterior
dafara, o pudiera dafar, la imagen de los
productos y, por lo tanto, el renombre de

5)

la marca? En tal caso, ;debe presumirse
este efecto o se requiere que el titular de
la marca lo pruebe?

Cuando un operador de un mercado en
linea adquiere del operador de un motor
de bisqueda el uso de un signo, que es
idéntico a una marca registrada, como
palabra clave de un operador de mo-
tor de busqueda, de manera el signo se
muestra a un usuario del motor de bus-
queda en un enlace patrocinado hacia el
sitio web del operador del mercado en
linea, ;constituye la visualizacién del sig-
no en el enlace patrocinado un “uso” del
signo en el sentido del articulo 5, apar-
tado 1, letra a), de la [Directiva 89/104]
y el articulo 9, apartado 1, letra a), del
[Reglamento n°® 40/94]?

Cuando el enlace patrocinado a que se re-
fiere la quinta cuestién conduce directa-
mente al usuario, bajo el signo colocado
en el sitio web por terceros, a anuncios
u ofertas de venta de productos idénticos
a aquellos para los que esta registrada la
marca, de los que algunos infringen la
marca y otros no la infringen debido a
las diferentes situaciones juridicas de los
correspondientes productos ;constituye
ello un uso del signo por el operador del
mercado en linea “para” los productos
infractores en el sentido del articulo 5,
apartado 1, letra a), de la [Directiva
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89/104] y del articulo 9, apartado 1, le-
tra a), del [Reglamento n°® 40/94]?

Cuando los productos que se anuncian
y se ofrecen a la venta en el sitio web a
que se refiere la sexta cuestion incluyen
productos que no se han comercializado
dentro del EEE por o el titular de la mar-
ca o con su consentimiento, ;es suficien-
te para que dicho uso esté comprendido
dentro del 4mbito de aplicacién del ar-
ticulo 5, apartado 1, letra a), de la [Direc-
tiva 89/104] y del articulo 9, apartado 1,
letra a), del [Reglamento n° 40/94] asi
como excluido del dmbito de aplicacién
del articulo 7, apartado 1, de la [Directiva
89/104] y del articulo 13, apartado 1, del
[Reglamento n° 40/94] que el anuncio o
la oferta de venta vaya dirigida a consu-
midores en el territorio cubierto por la
marca o debe el titular de la marca de-
mostrar que el anuncio u oferta de venta
necesariamente implica comercializar los
productos de que se trata dentro del te-
rritorio cubierto por la marca?

;Serian diferentes las respuestas a las
cuestiones quinta, sexta y séptima si el
uso al que se opone el titular de la marca
consistiera en la visualizacion del signo
en el propio sitio web del operador del
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mercado en linea en lugar de en un enla-
ce patrocinado?

Si es suficiente, para que dicho uso esté
comprendido dentro del dambito de apli-
cacidn del articulo 5, apartado 1, letra a),
de la [Directiva 89/104] y del articulo 9,
apartado 1, letra a), del [Reglamento
n°® 40/94] asi como excluido del 4mbito
de aplicacién del articulo 7, apartado 1,
de la [Directiva 89/104] y del articulo 13,
apartado 1, del [Reglamento n° 40/94],
que el anuncio o la oferta de venta vaya
dirigida a consumidores en el territorio
cubierto por la marca:

a) ;Consiste dicho uso en “almacenar
datos facilitados por el destinatario
del servicio’, o incluye tal almacena-
miento, en el sentido del articulo 14,
apartado 1, de la [Directiva 2000/31]?

b) Si el uso no consiste exclusivamente
en actividades comprendidas den-
tro del &mbito de aplicacién del ar-
ticulo 14, apartado 1, de la [Directiva
2000/31], pero incluye dichas activi-
dades, ;estd el operador del mercado
en linea exento de responsabilidad
en la medida en que el uso consista
en dichas actividades? y, en tal caso,
;pueden exigirse dafos y perjuicios
u otra indemnizacién econdémica
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por lo que respecta a dicho uso en
la medida en que no esté exento de
responsabilidad?

c) Si el operador del mercado en linea
tiene conocimiento de que se han
anunciado, puesto a la venta y ven-
dido productos en su sitio web con
infraccién de marcas registradas y
que pueden seguir cometiéndose
infracciones de tales marcas a tra-
vés del anuncio, puesta a la venta y
venta de los mismos productos o de
productos similares por los mismos
o por distintos usuarios del sitio web,
sconstituye ello “conocimiento efec-
tivo” o “conocimiento” en el senti-
do del articulo 14, apartado 1, de la
[Directiva 2000/31]?

10) Cuando un tercero ha utilizado los ser-
vicios de un intermediario, como un
operador de un sitio web, para causar un
perjuicio a una marca registrada, ;jexige
el articulo 11 de la [Directiva 2004/48]
que los Estados miembros garanticen que
el titular de la marca pueda obtener un
requerimiento judicial contra el interme-
diario para, como pretensién diferente de
aquella dirigida a que se ponga fin a una
conducta lesiva especifica, impedir que
se causen otros perjuicios a dicha marca
y en tal caso, cudl es el alcance del reque-
rimiento judicial que puede obtenerse?»

IV. Observaciones preliminares

A. Problemas de politica en juego

46. Procede recordar que la jurisprudencia
reciente del Tribunal de Justicia'® ha reforza-
do la proteccién de las marcas, especialmen-
te las marcas de renombre, y ha tomado en
consideracion no solo la funcion esencial de
la marca de indicar la procedencia comercial
de los bienes y servicios, sino también las
demds funciones de las marcas como las de
calidad, inversién y publicidad.* Estas otras
funciones son importantes en el trafico co-
mercial contemporaneo, en el que las marcas
frecuentemente adquieren un valor econémi-
co independiente como signos que se utilizan
para transmitir mensajes mds amplios que la

19 — Véanse por ejemplo las sentencias de 8 de julio de 2010,
Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963); de 25 de marzo de
2010, BergSpechte (C-278/08, Rec. p. I-2517); el auto de
26 de marzo de 2010, Eis.de (C-91/09); sentencias Goo-
gle France y Google, antes citada; de 18 de junio de 2009,
L'Oréal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185); de 12 de junio de
2008, O2 Holdings y O2 (UK) (C-533/06, Rec. p. 1-4231); de
11 de septiembre de 2007, Céline (C-17/06, Rec. p. [-7041;
de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, Rec.
p. I-1017), y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football
Club (C-206/01, Rec. p. I-10273).

20 — No existe un consenso terminoldgico o sustancial sobre
la forma en que deben entenderse las «funciones» de la
marca. Lo mismo sucede con las relaciones conceptuales
que existen entre las diversas funciones, especialmente si
algunas (o todas) las funciones pueden considerarse efecti-
vamente incluidas en la funcién esencial, que es garantizar
a los consumidores la procedencia de los bienes o servicios.
El Tribunal de Justicia ha identificado como otras funcio-
nes de la marca la de garantizar la calidad de los bienes o
servicios de que se trata y las de comunicacién, inversién y
publicidad (véase la sentencia L'Oréal y otros, apartado 58).
En lo sucesivo, utilizaré las expresiones funcién de proce-
dencia, funcién de calidad, funcién de comunicacién, fun-
ci6n de publicidad y funcién de inversién.
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mera procedencia de los bienes o servicios.
En mi opinidn, estas novedades han sido teni-
das en cuenta para permitir que la legislacién
sobre marcas de la Unién Europea desempe-
fie una finalidad util.

47. Sin embargo, no hay que olvidar que si
bien una marca, a diferencia de un derecho
de autor o una patente,? ofrece Gnicamente
una proteccion relativa, dicha proteccién se
concede por un plazo indefinido, siempre
que la marca sea utilizada y se mantenga su
registro. La proteccién de la marca se aplica
solo al uso del signo como marca en el trafico
econémico y cubre Gnicamente los usos que
son pertinentes para las diversas funciones
de las marcas. Ademds, la proteccion se limi-
ta normalmente a los productos similares o
idénticos, a menos que se trate de una marca
de renombre. Asimismo, la proteccién estd
sujeta a limitaciones legales, se agota cuan-
do el titular de la marca ha realizado el valor
econémico inherente a la marca en relacién

21 — Véase Breitschaft, A.: «Intel, Adidas & Co — is the jurispru-
dence of the European Court of Justice on dilution law in
compliance with the underlying rationales and fit for the
future?», European Intellectual Property Law Review 2009,
31(10), pp. 497-504, p. 498. El autor considera que la legis-
lacién de la Unién Europea puede ser objeto de critica por
conceder a los titulares de marcas de renombre cierto tipo
de monopolio sobre la explotacién de sus signos, aunque
el Derecho sobre marcas no perseguia inicialmente confe-
rir un derecho exclusivo de propiedad intelectual, como la
legislacion de patentes o de derechos de autor.
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con los productos y su ambito territorial es
limitado.

48. Las limitaciones y restricciones antes
mencionadas son necesarias para preservar la
libertad de comercio y la competencia,® que
exigen que los signos distintivos y las expre-
siones lingiiisticas estén disponibles para dis-
tinguir bienes y servicios, que los titulares de
la marca no puedan impedir el uso legitimo
comercial y no comercial de los signos prote-
gidos y que la libertad de expresién no se vea
limitada de forma indebida.*

49. No debe olvidarse que las ofertas de ar-
ticulos introducidas por los usuarios en el
mercado de eBay son comunicaciones pro-
tegidas por los derechos fundamentales de
libertad de expresién y de informacién reco-
nocidos en el articulo 11 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unién Euro-
pea y el articulo 10 del Convenio Europeo

22 — Para un andlisis més profundo de estos aspectos, véanse las
conclusiones del Abogado General Poiares Maduro pre-
sentadas en el asunto en el que recayd la sentencia Google
France y Google, antes citada, puntos 101 a 112.

23 — En la medida en que se refuerza la proteccion legal de las
marcas de renombre, es cada vez mas importante garanti-
zar que la libertad de expresion relativa a la parodia, expre-
sién artistica y critica del consumismo y ridiculizaciéon de
estilos de vida relacionados con ella no se vean menoscaba-
das indebidamente. Lo mismo es aplicable al debate sobre la
calidad de los bienes y servicios. Véase sobre esta cuestién
Senftleben, M.: «The Trademark Tower of Babel — Dilution
Concepts in International, US and EC Trademark Law»,
International review of intellectual property and competi-
tion law», Vol. 40 (2009), n° 1, pp. 45-77, pp. 62—64.
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para la Proteccién de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales. **

50. Los mercados electréonicos como eBay
han creado oportunidades sin precedentes,
tanto para empresas como para particula-
res, de comerciar directamente entre si con
escasos riesgos en materia de entrega y pago.
El procedimiento principal y otros litigios
similares en otros Estados miembros y ter-
ceros paises ponen de manifiesto que puede
abusarse *® de estas oportunidades, dando lu-
gar a infracciones de derechos de autor y de
marcas. * Por lo tanto, es legitimo asegurarse
de que se conceda una proteccién legal efec-
tiva a los titulares de derechos de propiedad

24 — Véanse las conclusiones del Abogado General Alber en
el asunto en el que recayo6 la sentencia de 25 de marzo de
2004, Karner (C-71/02, Rec. p. I-3025), punto 75, y las sen-
tencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
20 de noviembre de 1989, Markt Intern/Alemania, Serie
A, n° 165, apartados 25 y 26, y de 24 de febrero de 1994,
Casado Coca/Espaiia, Serie A, n° 285, apartados 35 y 36.

25 — La resoluciéon de la High Court se refiere a compras de
prueba de articulos de L'Oréal realizadas en el mercado
electrénico de eBay. Cabe mencionar como ejemplo una
compra de prueba que dio como resultado que el 70% de
los productos no estaban destinados a la venta en el EEE
(siendo productos falsificados, productos no procedentes
del EEE o productos del EEE no destinados a la venta). En
otros contextos se han registrado cifras de una magnitud
similar. A titulo de comparacién, en el litigio entre eBay y
Tiffany Inc. se concluyé que aproximadamente un 75 por
ciento de los productos «Tiffany» comercializados en el
mercado electrénico de eBay eran falsificaciones; véase
Tiffany (NJ) Inc./eBay Inc., United States District Court,
Southern District of New York, n° 04 Civ. 4607 RJS, 576
F.Supp.2d 463 (2008), sentencia de 14 de julio de 2008,
p. 20, confirmada en apelacion, el 1 de abril de 2010, por
el Second Circuit salvo en lo que respecta a la alegacién de
publicidad falsa, que se remiti6 a examen adicional, véase
Tiffany (NJ) Inc./eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010)
(Tiffany II).

26 — A mi entender, la cuestién de la responsabilidad de un mer-
cado de Internet por infracciones de marca ha sido abor-
dada hasta ahora por érganos jurisdiccionales de Bélgica,
Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

intelectual e industrial también en estos nue-
vos contextos. No obstante, dicha proteccion
no puede infringir los derechos de los usua-
rios y prestadores de estos servicios.

51. En el &mbito de la proteccién de marcas,
hay que recordar que las marcas no estdn pro-
tegidas en el marco de operaciones no comer-
ciales. Ademds, el titular de la marca no pue-
de oponerse a operaciones y practicas que no
menoscaben las funciones de la marca, tales
como el uso meramente descriptivo de una
marca o su uso en publicidad comparativa
legitima.

52. Lo mismo es aplicable a las actividades
realizadas en el marco de un uso legitimo, tal
como se define en el articulo 6 de la Direc-
tiva 89/104, o relativas a bienes cuya protec-
cién de marca haya sido agotada conforme
al articulo 7 de dicha Directiva. Dicho uso
legitimo puede referirse también a produc-
tos cosméticos de lujo como los de L'Oréal.
Por ejemplo, cabe imaginar que un marido
desee vender un envase sin abrir de una cre-
ma cosmética cara que ha comprado para su
esposa, después de que ésta le haya indicado
que es alérgica a algunos de los ingredientes.
Un comerciante puede haber comprado un
lote de perfumes protegidos por una marca
a la masa de la quiebra del propietario de una
tienda que ha pertenecido a una red de dis-
tribucion selectiva del titular de la marca, y
desea venderlo utilizando los servicios de
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un mercado electrénico.” Asi pues, pueden
existir transacciones y ofertas legitimas de
productos cosméticos de segunda mano, aun
cuando sean mds infrecuentes que en el caso
de productos del hogar duraderos, vehiculos,
embarcaciones o articulos de disefio. En todo
caso, las respuestas que se den a esta peticion
de decisién prejudicial no han de limitar los
usos legales de un signo para clases de pro-
ductos a los que el titular de la marca no pue-
de oponerse legalmente.

53. Es también importante sefialar que la
finalidad de la Directiva 2000/31 consiste
en promover la prestacion de servicios de
la sociedad de la informacion y el comercio
electroénico, tal como aclara su exposicion de
motivos. Las limitaciones de responsabilidad
previstas en los articulos 12, 13 y 14 de dicha
Directiva persiguen permitir la prestacién de
servicios de la sociedad de la informacién sin
el riesgo de responsabilidad legal que el pres-
tador de los servicios no puede impedir de
antemano sin perder la viabilidad econémica
y técnica del modelo de negocio. Por lo tanto,
al ponderar los derechos de los titulares de

27 — Dado que los sistemas de distribucion selectiva son de
cardcter contractual, no vinculan a terceros. Por consi-
guiente, la proteccién de la marca se agota también en
los casos en los que un distribuidor perteneciente a la red
vende productos protegidos a un tercero vulnerando las
condiciones del contrato de distribucién que ha celebrado
con el titular de la marca. En la sentencia de 30 de noviem-
bre de 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec. p. [-11313), el
Tribunal de Justicia declaré que no impide el agotamiento
que la reventa en el EEE haya tenido lugar en contra de una
prohibicién incluida en un contrato de compraventa (véase
el apartado 56).
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marcas y las obligaciones de los prestadores
de servicios de la sociedad de la informacion
como eBay, es necesario definir lo que cabe
esperar correctamente que el prestador de
servicios haga para impedir infracciones de
terceros.

B. Responsabilidad principal y secundaria en
las infracciones de marca

54. Una de las cuestiones del presente asun-
to consiste en si eBay puede ser considerada
responsable principal de las violaciones de
los derechos de marca de L'Oréal por el he-
cho de que los productos infractores sean
vendidos a través del mercado electrénico
que aloja. Tal responsabilidad principal pue-
de ser la responsabilidad de eBay por sus
propias infracciones o coincidir con la de los
vendedores por las infracciones imputables a
ellos. En este ultimo caso, la misma situacion
de hecho puede dar lugar a dos infracciones
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interrelacionadas pero independientes.? De
modo que la cuestion es si eBay ha infringi-
do por si misma los derechos de marca de
L'Oréal. Dicha responsabilidad depende de la
interpretacién y aplicacion de las disposicio-
nes legales armonizadas de la Unién Europea
sobre marcas, en particular los articulos 5, 6
y 7 de la Directiva 89/104 y las disposiciones
correspondientes del Reglamento n° 40/94.

55. El presente asunto se refiere también a lo
que yo denomino «responsabilidad secunda-
ria», esto es, se refiere a la posible responsa-
bilidad de un prestador de servicios de la so-
ciedad de la informacién por las infracciones
cometidas por los usuarios de sus servicios. *
Como seifiala acertadamente la High Court,
este tipo de responsabilidad por infracciones
de marca cometidas por terceros no estd ar-
monizado en la legislacién de la Unién Eu-
ropea sobre marcas, sino que corresponde al
Derecho nacional. No existe ninguna disposi-
cién en la legislacion de la Unién Europea que
exija a las empresas impedir infracciones de
derechos de marca por terceros o abstenerse
de actos o practicas que puedan contribuir a

28 — Por ejemplo, un caso en el que A produce y etiqueta ar-
ticulos con la marca de un tercero sin consentimiento y B
los comercializa.

29 — La High Court lo denomina «responsabilidad accesoria»
con arreglo al Derecho inglés. En algunos sistemas juridi-
cos, cabria también hablar de infracciones indirectas frente
a las infracciones directas del principal infractor.

dichas infracciones o facilitarlas.®® No obs-
tante, una armonizacién parcial de dicha
responsabilidad, o mds exactamente, de los
requisitos de su inexistencia, se prevé en los
articulos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31.
Ademas, la legislacion de la Unién Europea
exige que puedan obtenerse requerimientos
judiciales contra los intermediarios cuyos
servicios sean utilizados por un tercero para
vulnerar cualquier derecho de propiedad in-
telectual e industrial.

56. De ello se deduce que cuestiones como
las infracciones concurrentes o indirectas
de derechos de marca, que se discuten en la
doctrina estadounidense, quedan fuera del
dmbito de este procedimiento prejudicial. Lo
mismo sucede con otras construcciones si-
milares de otros sistemas juridicos, como la
comisién conjunta de un hecho ilicito en el
common law o la denominada Storerhaftung
en Alemania.®

30 — Sin embargo, el Reglamento (CE) n° 3295/94 del Con-
sejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen
medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre practica, la
exportacion, la reexportacién y la inclusién en un régimen
de suspension de las mercancias con usurpacién de marca y
las mercancfas piratas (DO L 341, p. 8), en su versiéon modi-
ficada, prohibe, entre otras cosas, el despacho a libre prac-
tica la exportacion y reexportacion de las mercancias con
usurpacion de marca y las mercancias piratas.

31 — El concepto alemén de Storerhaftung puede definirse como
la responsabilidad de una persona que «perturba» o «inter-
fiere», o como la responsabilidad por molestias. La Storer-
haftung estd vinculada a la vulneracién de derechos, pero
sin responsabilidad civil. Puede dar lugar a que se dicte un
requerimiento judicial contra el «perturbador», incluso si
no se concede indemnizacién por danos. Véase Rithmkorf
A.: «The Liability of online auction portals: Toward a Uni-
form Approach?», 14 n° 4 Journal of Internet Law, octubre
de 2010, p. 3.
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57. En la doctrina y la jurisprudencia es-
tadounidense, la situacion de los mercados
electrénicos se analiza a menudo recurriendo
a una analogia con los principios que regulan
los mercadillos o las «garage sales» de parti-
culares. Aunque dichas analogias pueden
ser ilustrativas, en el marco de la legislaciéon
de la Unién Europea el método mas fructife-
ro es la interpretacidn finalista de los instru-
mentos legislativos pertinentes y la aplicacién
de los principios establecidos en la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia.

58. Tal vez sea importante observar que en
los asuntos ante 6rganos jurisdiccionales na-
cionales relativos a la responsabilidad de eBay
o de mercados electrénicos similares no exis-
te, segun mi leal saber y entender, ni una sola
sentencia en la que el operador del mercado
haya sido declarado infractor principal de de-
rechos de marca de terceros. Segtn algunos
autores, parece existir jurisprudencia sobre
responsabilidad secundaria en algunos drga-
nos jurisdiccionales de Francia y Estados Uni-
dos en la que se declara la responsabilidad del
mercado electrénico, mientras que otros 6r-
ganos jurisdiccionales franceses y estadouni-
denses, asi como belgas y alemanes, han ne-
gado la existencia de dicha responsabilidad.
Sin embargo, en la jurisprudencia alemana,
los mercados electrénicos han sido objeto de
requerimientos judiciales para la prevenciéon
de ulteriores infracciones de los derechos de

32 — En lo que respecta a la responsabilidad concurrente por
infracciones de derechos de marca en Estados Unidos,
véanse las conclusiones del Abogado General Poiares
Maduro en el asunto Google France y Google, antes citado,
nota 19.
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marca por terceros, basindose en la deno-
minada «Storerhaftung», aun cuando los 6r-
ganos jurisdiccionales no han imputado res-
ponsabilidad civil a dichos mercados. *

C. La proteccion de la identidad de la marca
y las palabras clave en un servicio de referen-
ciacion en Internet

59. La High Court resume los problemas
que subyacen a las cuestiones prejudiciales
en cuatro grupos: los problemas relativos a
la naturaleza de los productos infractores
vendidos por los demandados; la existencia
de responsabilidad solidaria® o principal de
eBay; la existencia de una excepcién a favor
de eBay en virtud del articulo 14 de la Direc-
tiva 2000/31 y la disponibilidad de un recur-
so para L'Oréal en virtud del articulo 11 de
la Directiva 2004/48. Los productos infrac-
tores pueden dividirse en cuatro grupos:

33 — Para una descripcién general de la jurisprudencia reciente,
véase Rithmkorf, op. cit,, y Cheung, A.S.Y. — Pun, KK.H.:
«Comparative study on the liability for trade mark infrin-
gement of online auction providers», European Intellectual
Property Review, 2009, 31(11), pp. 559-567, y Bagnall, M.,
Fyfield, D., Rehag, C, y Adams, M.: «Liability of Online
Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer
It Out», INTA Bulletin, Vol. 65 n° 1 (1 de enero de 2010),
pp. 5-7. Véase también «Report on Online auction sites
and trademark infringement liability», de Trademarks and
Unfair Competition Committee of the New York City Bar
Association, disponible en www.abcny.org.

34 — No obstante, hay que recordar que la High Court, en su
resoluciéon de 22 de mayo de 2009, excluyd la responsabi-
lidad accesoria de eBay con arreglo a la legislacién inglesa
por los motivos de responsabilidad invocados por L'Oréal,
a saber, comisién conjunta de un hecho ilicito basado en la
obtencién o participacién en un designio comin.
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falsificaciones, articulos no procedentes del
EEE, probadores y frascos de muestra y pro-
ductos sin caja.

60. La resolucién de remisién se basa en la
hipétesis de que la disposicion legal aplica-
ble de la Unién Europea en materia de mar-
ca es el articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104. Dicha disposicién regula
la denominada proteccién de la identidad o
el uso de un signo que es idéntico a la marca
para productos o servicios idénticos a aque-
llos para los que la marca estd registrada.
Segun la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia, ello requiere una identidad absoluta en-
tre el signo y la marca, y se excluye incluso si
existen diferencias menores o insignificantes
entre ellos. *

61. Una palabra clave de un motor de bus-
queda es una cadena de signos, que en la ma-
yor parte de los casos son letras. De la reso-
lucién de remision se desprende que algunas
de las marcas objeto del presente asunto son
marcas denominativas ligeramente estiliza-
das y una de ellas es una marca figurativa que

35 — Véase la sentencia de 20 de marzo de 2003, LT] Diffusion
(C-291/00, Rec. p. 1-2799), apartados 50 a 54. A mi enten-
der, las diferencias entre marcas meramente denominativas
y marcas denominativas estilizadas o marcas figurativas
con palabras dominantes son siempre significativas. De no
ser asf, no habria motivo para registrar de forma separada
las marcas pertenecientes a estas ultimas categorias.

incluye las palabras AMOR AMOR en letras
mayusculas manuscritas. *

62. La aplicacién estricta de la jurispruden-
cia contenida en la sentencia LT] Diffusion,
antes citada, excluiria la identidad entre la
marca y la palabra clave, y conduciria a la
aplicacién del articulo 5, apartado 1, letra b),
de la Directiva 89/104 relativo a las marcas
similares. Ello supondria la aplicacion del
criterio del «riesgo de confusién» previsto en
dicho articulo. En cuanto tal, existe un riesgo
de confusién manifiesto entre las marcas de-
nominativas ligeramente estilizadas o marcas
figurativas con palabras dominantes, por una
parte, y las palabras clave, por otra parte. Por
tanto, no considero util o necesario ampliar el
analisis mds alld de las cuestiones relativas a
la proteccién de la identidad.

63. Existen seis requisitos que se desprenden
del texto de la Directiva 89/104 y de la juris-
prudencia pertinente. El titular de una marca

36 — Segun las Directrices de la OAMI (parte C: Oposicién;
parte 2, capitulo 1 — Identidad; version final, noviembre
de 2007), las marcas denominativas son aquellas que con-
sisten en letras, nimeros y otros signos representados en
la tipografia estandar utilizada por la oficina respectiva.
Esto significa que, en lo que se refiere a estas marcas, no
se reivindica ningtin elemento figurativo o apariencia esen-
cial. Ademds, las diferencias en el uso de letras mintdsculas
o mayusculas son irrelevantes (véase el punto 3.2). — En
cuanto a las marcas figurativas, las Directrices indican que
si en una de las marcas i) la tipografia utilizada es distintiva,
como por ejemplo una tipografia cursiva, de forma que la
apariencia global de la marca denominativa pasa a ser la de
una marca figurativa, ii) se utiliza una tipografia estandar
sobre un fondo figurativo (en color) o iii) una tipografia
estandar representada con letras de colores, y la otra marca
es una marca denominativa, no existe identidad. (véanse
ejemplos en el punto 3.3).
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registrada sdlo puede invocar el articulo 5,
apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 si
concurren los siguientes requisitos: * 1) debe
existir un uso del signo por un tercero; 2) el
uso debe ser dentro del trafico econémico;*®
3) el uso ha de producirse sin el consenti-
miento del titular de la marca; 4) el signo ha
de ser idéntico a la marca; 5) debe ser para
bienes o servicios idénticos a aquellos para
los que estd registrada la marca; y 6) debe
menoscabar o ser susceptible de menoscabar
alguna de las funciones de la marca.*

V. Probadores y frascos de muestra

64. Ahora abordaré las cuestiones prejudi-
ciales planteadas.

37 — Véanse las sentencias Arsenal, antes citada, apartado 51; de
16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec.
p- 1-10989), apartado 59; Adam Opel, antes citada, aparta-
dos 18 a 22, y Céline, antes citada, apartado 16.

38 — El Tribunal de Justicia ha declarado que el uso de un signo
se produce dentro del trifico econémico cuando se realiza
en el contexto de una actividad comercial con d4nimo de
lucro y no en la esfera privada. Véase la sentencia Arsenal,
antes citada, apartado 40.

39 — La High Court considera que el sexto requisito es superfluo
y confuso (véase la resolucion de 22 de mayo de 2009, apar-
tados 288 y 300 a 306). En la doctrina también se formulan
criticas a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia por su incoherencia y dificultad de aplicacién. Aunque
entiendo en cierta medida estos reproches, no creo que sea
necesario entrar en ese debate en las circunstancias muy
especificas de la presente peticién de decision prejudicial
relativa a un mercado electrénico.
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65. En su primera cuestidn, el érgano juris-
diccional remitente desea saber si los proba-
dores de perfume y productos cosméticos, asi
como los frascos de muestra, que no estdn
destinados a venderse a los consumidores y se
suministran gratuitamente a los distribuido-
res autorizados del titular de la marca se «co-
mercializan» en el sentido del articulo 7, apar-
tado 1, de la Directiva 89/104 y del articulo 13,
apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

66. El Tribunal de Justicia analizé reciente-
mente una cuestidn similar en el asunto Coty
Prestige Lancaster Group.* El Tribunal de-
claré que cuando «la entrega de “probadores
de perfume” a los intermediarios vinculados
contractualmente con el titular de la marca,
para que sus clientes puedan probar el con-
tenido, se produce sin transmisién de propie-
dad y con prohibicién de venta, en las que el
titular de la marca puede en todo momento
retirar dichos productos y en las que la pre-
sentacion de éstos se distingue claramente de
la de los frascos de perfume habitualmente
puestos a disposicion de esos intermediarios
por el titular de la marca, el hecho de que ta-
les probadores sean frascos de perfume que
contienen las menciones “prueba” y “prohi-
bida su venta’, se oponen a que se reconoz-
ca tacitamente el consentimiento del titular
de la marca a su comercializacién, a falta de
todo elemento probatorio en sentido contra-
rio, cuya apreciacién corresponde al 6rgano
jurisdiccional remitente.» **

40 — Sentencia de 3 de junio de 2010 (C-127/09, Rec. p. I-4965).
41 — Sentencia Coty Prestige Lancaster Group, antes citada,
apartado 48.
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67. La High Court indica en su primera cues-
tién prejudicial que los probadores y frascos
de prueba no estdn destinados a la venta y a
menudo llevan la mencién «prohibida su ven-
ta» o «muestra gratuita». Se suministran gra-
tuitamente a los distribuidores autorizados
del titular de la marca. En mi opinién, la for-
mulacién de la cuestién implica grosso modo
la existencia de los elementos que el Tribunal
de Justicia consideré decisivos en la sentencia
Coty Prestige Lancaster Group para excluir el
consentimiento tacito del titular de la marca a
la comercializacién de los probadores y fras-
cos de muestra. Por tanto, cabe afirmar que
en estas circunstancias los productos no se
comercializan.

VI. Efectos de la retirada del embalaje de
productos cosméticos con marca

68. La cuestion de la venta de productos con
marca sin su embalaje original en el marco del
articulo 7 de la Directiva 89/104 no ha sido,
a mi entender, abordada adn por el Tribunal
de Justicia. Sin embargo, considero que las
respuestas a las cuestiones segunda, tercera y
cuarta acerca de esta materia pueden inferir-
se de la jurisprudencia existente.

69. En la sentencia Boehringer Ingelheim
y otros, el Tribunal de Justicia interpreté el

articulo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104
en el sentido de que el titular de la marca pue-
de oponerse legitimamente a la comerciali-
zacion ulterior de un producto farmacéutico,
cuando el importador paralelo ha realizado
un nuevo embalaje del producto o ha adhe-
rido una etiqueta sobre el embalaje que con-
tiene el producto, a menos que se cumplan
cinco requisitos, entre ellos aquel segun el
cual la presentacién del producto reenvasa-
do no ha de ser tal que pueda perjudicar la
reputacién de la marca y la de su titular. Un
producto farmacéutico reenvasado puede
presentarse de manera inadecuada y perjudi-
car por ello la reputacién de la marca también
en el supuesto en el que el embalaje o la eti-
queta, aunque no sean defectuosos, de mala
calidad o descuidados, puedan afectar al valor
de la marca perjudicando la imagen de serie-
dad y calidad inherente a dicho producto, y
a la confianza que pueda inspirar al puablico
pertinente. 2

70. Cuando el estado de los productos que
llevan la marca se haya modificado o alterado
tras su comercializacion, el titular de la mar-
ca tiene un motivo legitimo para oponerse a
la comercializaciéon ulterior de dichos pro-
ductos con arreglo al articulo 7, apartado 2,
de la Directiva 89/104. La valoracién de la
afectacion del estado original del producto se

42 — Sentencia de 26 de abril de 2007 (C-348/04, Rec. p. I-3391),
apartados 43 y 44.
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refiere normalmente al estado del producto
contenido en el embalaje. *

71. No obstante, en mi opinién no cabe ex-
cluir que, en el caso de productos como los
cosméticos de lujo, el embalaje exterior pue-
da considerarse en ocasiones como parte del
estado del producto debido a su disefo espe-
cifico que incluye el uso de la marca. En tales
casos, el titular de la marca tiene derecho a
oponerse a la comercializacion ulterior de los
productos sin embalaje. **

72. Debo anadir que no comparto la tesis de
la Comision segun la cual la retirada —sin el
consentimiento del titular de la marca— de las
cajas u otros embalajes externos de produc-
tos como los perfumes y cosméticos siempre
constituye un motivo legitimo para que el ti-
tular de la marca se oponga a la comerciali-
zacién ulterior de los productos conforme al
articulo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104.

73. En primer lugar, hay que recordar que
conarreglo al articulo 7 de la Directiva 89/104
el agotamiento es la norma principal. En

43 — Sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y
otros (C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. 1-3457).

44 — En cuanto a la indole especial de dichos productos en el
Derecho de marcas, véase la sentencia de 4 de noviembre
de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013),
apartados 42 a 44.
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consecuencia, la posibilidad de que el titular
de la marca se oponga a la comercializacién
ulterior de sus productos después de que ya
haya realizado el valor econémico inherente
a la marca en relacién con dichos productos
debe interpretarse de modo restrictivo.

74. En segundo lugar, no se puede excluir
que el embalaje exterior, incluso de produc-
tos cosméticos, sea de un tipo que su retirada
ni altere las funciones de la marca de indicar
la procedencia y calidad de los productos ni
perjudique su reputacién. Puede suceder asi,
por ejemplo, en el caso de los productos cos-
méticos mds baratos.

75. Por tanto, la existencia de motivos legiti-
mos para que el titular de la marca se oponga
a la comercializacién ulterior ha de ser anali-
zada caso por caso. A este respecto, la High
Court ha planteado dos escenarios, a saber, el
caso de articulos sin caja desprovistos de la
informacién exigida por la Directiva 76/768
sobre productos cosméticos y el supuesto de
que la falta de dicha informacion constituya
una infraccidn penal en el Estado miembro en
que se ofrecen o venden. *®

76. En mi opinién, la obligacién de cumpli-
miento de la Directiva sobre cosméticos, o

45 — Segtn la resolucién de remision, este caso esté relacionado
con el hecho de que eBay prohibe la venta de cosméticos sin
caja a los compradores de Alemania, pero no a los de otros
Estados miembros.
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en realidad de cualquier otra medida de la
UE relativa a la seguridad de productos o la
proteccién de los consumidores, es inherente
a la proteccién de la reputacion de una mar-
ca. Podria causarse perjuicio a la reputacién
de un producto cosmético, por ejemplo, por
reacciones alérgicas graves en un grupo de
consumidores cuando se omite la lista de in-
gredientes. Sin embargo, la cuestion de si la
venta de cosméticos sin caja estd o no pena-
lizada en el Derecho nacional carece de per-
tinencia a este respecto. Lo que puede danar
la reputacién de la marca es la falta de la in-
formacién pertinente al consumidor exigida
por las normas europeas armonizadas, no las
consecuencias que se derivan en la legislacién
nacional de los Estados miembros en tales ca-
sos para los operadores.

77. Asi pues, incluso si la legislacion sobre
marcas no protege en si los objetivos de la
Directiva 76/768 en cuanto tales, la comer-
cializacion ulterior de productos protegidos
con marca que no cumplan dicha Directiva
puede, como tal, segin ha sefialado acertada-
mente la Abogado General Stix-Hackl, * per-
judicar gravemente la reputacién de la marca
Y, por tanto, constituir un motivo vélido para
que el titular se oponga.

78. Por ultimo, en el marco de la cuarta cues-
tién prejudicial, la High Court pregunta si el
efecto de la comercializacién ulterior de los

46 — Véanse las conclusiones de la Abogado General Stix-Hackl
en el asunto en que recayd la sentencia de 20 de noviem-
bre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99
a C-416/99, Rec. p. I-8691), puntos 120 y 121.

productos sin caja que dana efectiva o poten-
cialmente la imagen de los productos y, por lo
tanto, la reputacién de la marca puede presu-
mirse o se requiere que el titular de la marca
lo pruebe.

79. Con objeto de responder a esta cuestion,
considero necesario hacer una digresién.
Huelga senalar que dado que la proteccién de
la marca se refiere solo al uso de signos en el
tréfico econdmico, los actos de los particula-
res que venden o compran productos prote-
gidos por una marca quedan fuera del &mbito
de aplicacién del Derecho de marcas. ¥’

80. El embalaje original puede ser de impor-
tancia crucial para proteger las funciones de
indicar la procedencia y calidad de la marca
de productos cosméticos. Procede recordar
que en el contexto del articulo 5, apartado 1,
letra a), de la Directiva 89/104 se habla de
proteccion de la identidad o proteccién «ab-
soluta» del titular contra el uso no autorizado
de un signo idéntico para productos idénticos
(sin necesidad de demostrar un riesgo de con-
fusién entre los productos).”® Aun cuando
normalmente incumbe al titular de la marca
demostrar la existencia de los elementos que
supongan una violacién del derecho de mar-
ca por un tercero, considero que, en el caso

47 — Sin embargo, la distincién que eBay efecttia entre vende-
dores profesionales y otras personas no coincide necesaria-
mente con el concepto de «tréfico econémico».

48 — Véase, por ejemplo, la sentencia LT] Diffusion, antes citada,
apartados 48 a 50.

I - 6045



CONCLUSIONES DEL SR. JAASKINEN — ASUNTO C-324/09

del uso de una marca idéntica para productos
idénticos sin consentimiento del titular de la
marca, es el usuario quien tiene que probar
la legalidad del uso del signo por su parte, en
particular que el uso no causa daiio a la repu-
tacion de la marca.

81. Por consiguiente, a mi juicio puede pre-
sumirse que el efecto de la comercializacién
ulterior perjudica efectiva o potencialmente
la imagen de los productos y, por tanto, la
reputacion de la marca en todos los casos en
que las ofertas de venta o las operaciones de
venta de productos cosméticos desprovistos
de sus embalajes originales tienen lugar en el
trafico econémico tal como se define en la ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia. De ello
se deduce que el titular de la marca no tiene
que demostrarlo, sino que la carga de probar
lo contrario recae en el vendedor. ¥

82. A mijuicio, es dificil imaginar que la ven-
ta, en un mercado electrénico, de productos
cosméticos en cantidades superiores a uno o
dos articulos no tenga lugar con dnimo de lu-
cro y en el contexto de una actividad comer-
cial, aun de pequena escala.

49 — En mi opinién, el usuario puede satisfacer esta carga
demostrando por ejemplo que la marca es relativamente
desconocida y que los embalajes externos no incluyen nin-
guna informacion pertinente para los consumidores.
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VII. Servicio remunerado de referencia-
cién en Internet y operador de un mercado
electrénico

A. Introduccidn

83. A diferencia de las cuestiones primera a
cuarta, que se refieren estrictamente a mar-
cas, las cuestiones quinta a décima requieren
que el analisis de la marca se amplie para in-
cluir diversos aspectos de los servicios de la
sociedad de la informacién.

84. Parece adecuado abordar conjuntamente
las cuestiones quinta, sexta y octava. Todas
ellas se refieren a la compra, por un opera-
dor de un mercado electrénico, de marcas de
terceros como palabras clave en un servicio
remunerado de referenciacion en Internet de
un proveedor, y si ello equivale al uso de un
signo.

85. En sustancia, la High Court pregunta si
determinados aspectos del modelo de nego-
cio de eBay significan o suponen que puede
ser considerada responsable de una infrac-
cién de marca en relacién con los productos
comercializados en su sistema si el uso de la
marca de un tercero en esas transacciones de-
beria haber requerido el consentimiento del
titular de la marca.
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86. En este contexto, es util recordar la sen-
tencia Google France y Google. En dicha sen-
tencia, el Tribunal de Justicia declaré que el
prestador de un servicio de referenciacién en
Internet que almacena como palabra clave
un signo idéntico a una marca y organiza la
presentacién en pantalla de anuncios a partir
de tal signo no hace uso de dicho signo en el
sentido del articulo 5, apartados 1y 2, de la
Directiva 89/104.*

87. No obstante, en la sentencia Google
France y Google, el Tribunal de Justicia decla-
r6 asimismo que el articulo 5, apartado 1, de
la Directiva 89/104 debe interpretarse en el
sentido de que el titular de una marca est4 fa-
cultado para prohibir a un anunciante que, a
partir de una palabra clave idéntica a la marca
que haya seleccionado sin consentimiento del
titular en el marco de un servicio de referen-
ciacion en Internet, haga publicidad de pro-
ductos o servicios idénticos a aquellos para
los que se ha registrado la marca, cuando di-
cha publicidad no permite o apenas permite
al internauta medio determinar si los produc-
tos o servicios incluidos en el anuncio proce-
den del titular de la marca o de una empresa
econdémicamente vinculada a éste o si, por el
contrario, proceden de un tercero.*'

88. Aligual que Google, eBay es un prestador
de servicios de la sociedad de la informacién.
A diferencia de Google, no presta un servicio
remunerado de referenciaciéon en Internet,

50 — Sentencia antes citada, segundo punto del fallo y
apartado 99.
51 — Sentencia antes citada, primer punto del fallo y apartado 99.

sino que ofrece un mercado electrénico. El
funcionamiento de dicho mercado electré-
nico se basa en ofertas de articulos que los
usuarios del sistema han introducido en el sis-
tema con objeto de vender productos a otros
usuarios. El sistema de eBay incluye también
un motor de biisqueda y las bisquedas se di-
rigen Unicamente a las ofertas de articulos
almacenadas en su propio sistema. ** eBay no
participa por si misma en las transacciones,
pero obtiene un beneficio econémico de ellas.

89. Al igual que otros anunciantes que utili-
zan sistemas de publicidad por palabras cla-
ve ofrecidos por operadores de servicios de
referenciacion en Internet (como AdWords
de Google), eBay selecciona palabras clave,
que dan lugar a anuncios y enlaces patroci-
nados a su propio sistema. Dichas palabras
clave pueden incluir signos idénticos a mar-
cas de terceros. La finalidad de estos enlaces
patrocinados es, evidentemente, anunciar los
servicios prestados por eBay, en particular su
mercado electrénico, suscitando la idea de
que los productos de la marca de que se trata
pueden adquirirse en dicho mercado electré-
nico. Sin embargo, a diferencia de los anun-
ciantes mencionados en la sentencia Google

52 — Debe observarse que los motores de bisqueda de Internet
no ejecutan las operaciones de busqueda en la totalidad de
Internet, sino en sus bases de datos de paginas web alma-
cenadas en los servidores del operador de que se trata. Ello
explica por qué la misma palabra clave puede dirigir y nor-
malmente dirige a un listado «natural» de enlaces distinto
en los diferentes motores de busqueda.
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France y Google, eBay no ofrece por si misma
los productos en venta.

90. Con objeto de responder a las cuestio-
nes quinta, sexta y octava planteadas por el
6rgano jurisdiccional nacional, es necesario
analizar los seis requisitos explicados en el
punto 63.

B. Requisitos para invocar los derechos confe-
ridos por una marca en el caso de un servicio
de referenciacion en Internet

Requisitos previstos en el articulo 5, aparta-
do 1, de la Directiva 89/104

91. En lo que respecta a los primeros cinco
de los seis requisitos mencionados en el pun-
to 63 supra, la situacién es la siguiente. En
cuanto al primer requisito, todas las partes,
salvo eBay, parecen estar de acuerdo en que
la aparicién en los enlaces patrocinados de
los signos pertinentes comprados como pa-
labras clave, que son idénticos a las marcas,
supone un uso en el sentido del articulo 5,
apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.
Habida cuenta de la sentencia Google France
y Google, no considero que exista margen de
duda de que eBay utiliza signos idénticos a las
marcas cuando los selecciona y compra como
palabras clave al proveedor de un servicio de
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referenciacién en Internet, con objeto de que
se muestren en los enlaces patrocinados en el
caso de que un usuario de Internet introduz-
ca el signo en el lugar pertinente del sitio web
del motor de busqueda.

92. Enlo que se refiere a los requisitos segun-
do, tercero y cuarto,” en mi opinién no son
objeto de controversia en el presente asunto.

93. Es preciso hacer algunas observaciones
adicionales acerca del quinto requisito, en
virtud del cual el uso debe referirse a produc-
tos o servicios idénticos a aquellos para los
que esté registrada la marca.

94. En primer lugar, hay que sefalar que eBay
usa las palabras clave que dirigen a sus enla-
ces patrocinados en relacién con su mercado
electrénico. En otras palabras, su objetivo es
anunciar su propio servicio. Es innegable que
dicho servicio no es idéntico a los productos
cubiertos por las marcas de L'Oréal. Es obje-
to de controversia si ésta es la tnica relacién
pertinente con el Derecho de marcas, en la
que se usan los signos seleccionados como
palabras clave.

53 — Los requisitos de que ese uso debe producirse en el trafico
econdmico, que debe ser sin el consentimiento del titular de
la marca y que debe ser un signo idéntico a la marca.



L'OREAL Y OTROS

95. Segin L'Oréal, por la propia seleccién
de signos como palabras clave que son idén-
ticas a las marcas, eBay estd anunciando por
si misma los productos vendidos en su sitio.
Del hecho de que al pulsar en el enlace pa-
trocinado el usuario es remitido directamente
a anuncios u ofertas de venta que se refieren
a productos idénticos a aquellos para los que
estd registrada la marca, se deduce que el
operador del mercado electrénico estd utili-
zando el signo «para» los productos. Los go-
biernos francés, polaco y portugués sostienen
tesis similares en términos generales.

96. Sin embargo, eBay alega que no existe
ningin motivo para que la proteccién conce-
dida por el articulo 5 de la Directiva 89/104
se aplique, ya que se da un agotamiento del
derecho en el sentido del articulo 7 de la Di-
rectiva 89/104. En este sentido, sefala que
tanto en el comercio electrénico como en el
tradicional, los intermediarios utilizan mar-
cas en los anuncios para comunicar al ptblico
que se dedican a la distribucién de produc-
tos que llevan dicha marca. No existe moti-
vo para prohibir esa prictica, especialmente
dado que los intermediarios de Internet tie-
nen ain menos mecanismos de control a su
disposicion que los intermediarios del dmbito
ajeno al comercio electrénico. Serfa imposi-
ble para ellos, tanto desde un punto de vista
legal como préctico, establecer mecanismos
de control para garantizar que todo articulo
ofrecido en venta es intachable.

97. El Gobierno de Reino Unido alega que
el uso de un signo idéntico a una marca

registrada como palabra clave de un operador
de un motor de busqueda no es necesaria-
mente «para productos o servicios». En efec-
to, si el signo estd muy distante de las ofertas
de suministrar productos reales, es impro-
bable que el consumidor medio establezca
una conexion entre el uso por el operador del
mercado del signo como enlace patrocinado y
las subsiguientes ofertas de suministrar pro-
ductos con dicho signo. En todo caso, el uso
no estard comprendido en el &mbito de apli-
cacion del articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104 cuando el consumidor me-
dio perciba el uso del signo por el operador
del mercado simplemente como un enlace a
ofertas efectuadas por terceros independien-
tes de suministrar productos que no proce-
den del operador del mercado.

98. La Comisidén alega también que no exis-
te un «uso» para los productos ofrecidos en
venta por terceros en el sitio web del opera-
dor del mercado electrénico, segtn lo previs-
to en el articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104, aun cuando el operador del
mercado «use» el signo en el sentido de dicho
articulo silo ha comprado como palabra clave
que dirige a sus enlaces patrocinados.

99. En mi opinién, el quinto requisito se re-
fiere al uso de un signo con el fin de identificar
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productos o servicios o distinguir ** entre pro-
ductos o servicios (procedentes de distintos
origenes comerciales). Como indica la High
Court, usar un signo para productos o servi-
cios significa usarlo con el fin de distinguir los
productos y servicios de que se trata, es decir,
como una marca en cuanto tal.

100. Ello significa que una marca se usa para
productos tanto cuando es utilizada por su
titular con el fin de distinguir sus productos
de los de un tercero como cuando es utilizada
por un tercero para distinguir sus productos
de los del titular de la marca. Ademads, un ter-
cero puede usar la marca para distinguir entre
los productos del titular de la marca y otros
productos que pueden o no ser sus propios
productos. Si esta tesis es correcta, una per-
sona que ocupa la posicion de un intermedia-
rio o un operador de un mercado electrdni-
co también usa un signo «para productos o
servicios» si utiliza un signo que es idéntico
a una marca con el fin de distinguir entre los
productos que estdn disponibles mediante el
uso de sus servicios y los que no lo estan.

54 — La funcién de la marca de identificacién o de distinguir
entre productos y servicios normalmente no es inde-
pendiente de la funcién de designar la procedencia. No
obstante, la capacidad de una marca para distinguir unos
productos y servicios de otros puede también utilizarse
para fines distintos de la indicacién de la procedencia. Por
ejemplo, en el manual de un dispositivo de control remoto
universal, las marcas pueden utilizarse para indicar los pro-
ductos que son compatibles con el dispositivo. Véase, sobre
la doctrina escandinava acerca de esta cuestion, Pihlaja-
rinne, T.: Toisen tavaramerkin sallittu kéytto [Uso autori-
zado de la marca ajena], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki
2010, p. 47-48.
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101. Recordaré que el Tribunal de Justi-
cia declard en la sentencia Google France y
Google ™ que en la mayor parte de los casos
el internauta que introduce el nombre de
una marca como término de bdsqueda pre-
tende encontrar informacién u ofertas sobre
los productos o los servicios de dicha marca.
Cuando se muestran, a un lado o encima de
los resultados naturales de la busqueda, en-
laces promocionales hacia sitios en los que se
ofrecen productos o servicios de competido-
res del titular de la marca, el internauta puede
percibir estos enlaces como una alternativa
a los productos o servicios del titular de la
marca. Dicha situacién constituye un uso de
dicho signo para los productos o los servicios
del competidor.

102. En mi opinidn, estas observaciones son
también aplicables en situaciones en las que
los enlaces promocionales no son los de los
competidores directos del titular de la mar-
ca que ofrecen productos alternativos, sino
los de mercados electrénicos que ofrecen un
origen alternativo de los mismos productos
cubiertos por la marca, frente a la red de dis-
tribucion del titular de la marca.

103. Por tanto, aunque comparto la opinién
del Gobierno de Reino Unido y de la Comi-
sion en el sentido de que el uso de una marca
por un mercado es inherentemente distinto
del uso por un vendedor de los productos, no
puedo aceptar que el operador del mercado

55 — Sentencia antes citada, apartados 68 y 69.
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no utilice la marca para los productos comer-
cializados en dicho mercado, si usa un signo
idéntico a la marca en su propia publicidad.

104. Esta conclusién no se ve invalidada por
el hecho de que puedan darse situaciones en
las que no existan productos cubiertos por la
marca disponibles de forma concreta en el
mercado, pese a que el operador del mercado
ha efectuado publicidad usando dicha marca.

Requisitos derivados de la jurisprudencia:
uso susceptible de menoscabar algunas de las
funciones de la marca

105. Sobre la base del andlisis expuesto, es
necesario examinar si el uso de signos idén-
ticos a las marcas por parte de eBay como
palabras clave en un servicio remunerado de
referenciacion en Internet menoscaba o pue-
de menoscabar algunas de las funciones de
dichas marcas. Este es el sexto requisito men-
cionado en el punto 63 supra.

106. En la sentencia Google France y Google,
el Tribunal de Justicia reiteré que la funcién
esencial de la marca consiste en garantizar

al consumidor o al usuario final la identidad
de origen del producto o del servicio que con
ella se designa, permitiéndole distinguir di-
cho producto o servicio de los que tienen otra
procedencia. *

107. El Tribunal de Justicia sefialé asimismo
que se menoscaba la funcién de indicacién
del origen de la marca cuando el anuncio del
tercero, que se muestra como consecuencia
de pulsar en una palabra clave idéntica a la
marca, no permite o apenas permite al «in-
ternauta normalmente informado y razona-
blemente atento» determinar si los productos
o servicios incluidos en el anuncio proceden
del titular de la marca o de una empresa eco-
némicamente vinculada a éste o si, por el
contrario, proceden de un tercero.

108. En mi opinion, los «internautas normal-
mente informados y razonablemente aten-
tos» son capaces de comprender la diferencia
entre un mercado electrénico, un vendedor
directo de productos o servicios y el origen
comercial de donde proceden dichos pro-
ductos o servicios. Ello se debe a que la exis-
tencia de las diversas actividades econémi-
cas de intermediacién, como distribuidores,
corredores, casas de subastas, mercadillos y
agentes inmobiliarios, es conocida por todo
adulto que viva en una economia de merca-
do. Asi pues, no puede presumirse un error
sobre el origen de los productos o servicios

56 — Sentencia antes citada, apartado 82.

57 — Sentencia Google France y Google, antes citada, aparta-
dos 83y 84.
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unicamente porque un enlace dirija al anun-
cio de un operador de un mercado electrdni-
co, si el anuncio en si no es equivoco acerca
de la naturaleza del operador.

109. Es una cuestiéon de hecho que debe ser
valorada por el érgano jurisdiccional nacio-
nal si la naturaleza de las actividades de algu-
nos mercados electrénicos, como eBay, es lo
suficientemente bien conocida con caracter
general como para que el menoscabo de la
funcién de la marca de indicar la procedencia
no resulte probable, incluso si la naturaleza
del operador del mercado no se explica en el
anuncio.

110. Ademas, en el caso de productos sin
embalaje o productos no procedentes del
EEE, la funcién de indicar la procedencia no
puede verse afectada. Se trata de articulos au-
ténticos de L'Oréal, con independencia de si
su oferta en venta infringe o no la marca de
L'Oréal. En cuanto a los productos falsifica-
dos, la valoracidn es la contraria.

111. Se produce un menoscabo de la funcién
de indicar la procedencia en los supuestos en
los que los productos comercializados en el
mercado sean falsificados. Ese menoscabo,
sin embargo, no es consecuencia del uso por
el operador del mercado del signo como pa-
labra clave en el servicio de referenciaciéon
en Internet en cuanto tal. Se produciria asi-
mismo un menoscabo en los casos en que el
mercado se muestra Gnicamente en el listado
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natural del motor de busqueda y no en los
enlaces patrocinados también, o cuando el
mercado no utiliza la marca en su publicidad.
La causa del menoscabo de la funcién de in-
dicar la procedencia es el listado mostrado
en la pagina web del operador del mercado
electrénico. Como explicaré mas adelante, el
uso de signos idénticos a las marcas en dichos
listados no es un uso por el operador del mer-
cado electrénico para los productos de que se
trata, sino un uso por los usuarios de dicho
mercado.

112. En lo que respecta al menoscabo de la
funcién de publicidad considero, sobre la
base de una argumentacion similar a la de
la sentencia Google France y Google que ex-
cluy6 dicho menoscabo en el contexto de los
enlaces patrocinados de sistemas de referen-
ciacién en Internet,*® que dicho menoscabo
estd excluido en el contexto de los mercados
electrénicos que utilizan publicidad mediante
palabras clave.

113. Como ya he indicado, el comercio de
productos falsificados que llevan marcas de
L'Oréal debe ocasionar un menoscabo a la
funcién de procedencia. En cuanto a las fun-
ciones de calidad e inversién, considero obvio
que las ofertas individuales de articulos de
los usuarios de eBay que contienen marcas
de un tercero y que se muestran en el sitio
web de eBay pueden menoscabar dichas fun-
ciones. El comercio de productos falsificados

58 — Sentencia antes citada, apartados 91 a 98. En cuanto a la
funcién de comunicacién, parece que segun la doctrina los
elementos de esta funcién estan en gran medida cubiertos
por la funcién de distincién y procedencia, la funcién de
publicidad y la funcién de inversién. Por tanto, no es nece-
sario tratarla separadamente aqui.
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perjudica, y el comercio de productos sin
embalaje puede perjudicar, la reputacién de
marcas de renombre que designan productos
cosméticos de lujo y, por tanto, las inversio-
nes que el titular de la marca ha realizado con
objeto de crear la imagen de su marca. En
consecuencia, también se menoscaba la ga-
rantia tcita de calidad inherente a la marca y
comunicada por la misma.

114. No obstante, los articulos 6 y 7 de la
Directiva 89/104 permiten un uso bastante
amplio de las marcas sin el consentimien-
to del titular, incluso menciondndolas en la
publicidad. Esta cuestiéon ha sido aclarada
recientemente en relacién con las ventas de
productos de segunda mano en la sentencia
Portakabin. *

115. Siestd permitido que una persona use la
marca de un tercero o se refiera a ella, no pue-
de ser ilegal para un operador que gestiona un
mercado para esos usuarios. ® En mi opinion,
no hay duda de que, por ejemplo, un centro
comercial puede utilizar en su marketing

59 — Sentencia antes citada, apartado 91.

60 — El Tribunal de Justicia confirmé en la sentencia Parfums
Christian Dior, antes citada (apartado 38), que, después
de que el derecho de marca se haya agotado, el revendedor
no solo esta facultado para vender los productos, sino que
también estd facultado para usar la marca para anunciar al
publico la comercializaciéon ulterior de dichos productos.
Véase también la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW'
(C-63/97, Rec. p. 1-905), apartado 54.

marcas de los productos o servicios ofrecidos
por las empresas que operan en sus locales.

116. Si se estimara que dicho uso afecta a al-
guna de las funciones de la marca, deberia en
cualquier caso considerarse permitido por in-
dicar la especie del producto en el sentido del
articulo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva
89/104 o por ser necesario en el sentido del
articulo 6, apartado 1, letra c), para la gestion
de un servicio de mercado electrénico en el
que se comercia con dichos productos sin que
el operador tenga que examinar para todos y
cada uno de los articulos que el derecho de
marca se ha agotado conforme al articulo 7.
Por tanto, el titular de la marca no puede pro-
hibir dicho uso.

117. En principio, no creo que los posibles
problemas relativos a la conducta de los par-
ticipantes individuales del mercado puedan
imputarse al mercado a menos que existan
motivos para una responsabilidad secundaria
conforme al Derecho nacional. Una empresa
que explota un centro comercial no puede
ser considerada responsable si una tienda de
alimentos vende en sus locales manzanas po-
dridas. Dicha empresa tampoco deberia ser
considerada responsable automdticamente
por las infracciones de una marca que ten-
gan lugar en el centro comercial cuando, por
ejemplo, un miembro de una red de distribu-
cidn selectiva sigue vendiendo productos con
marca incluso después de que el titular de la
marca haya resuelto el contrato de distribu-
cion con efectos inmediatos. Un operador de
un mercado tiene derecho a presumir que los
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participantes en el mercado que utilizan sus
servicios actian legalmente y respetan los
términos y condiciones contractuales pacta-
dos sobre el uso del mercado, hasta que se le
informe de forma concreta de lo contrario.

118. En consecuencia, si la naturaleza de
un operador, como un mercado, es comuni-
cada de una forma suficientemente clara en
el anuncio del sitio web del servicio de refe-
renciacion en Internet, el hecho de que algu-
nos usuarios de dicho mercado infrinjan una
marca no es, por si mismo, susceptible de me-
noscabar las funciones de calidad, comunica-
cién e inversion de dicha marca.

C. Requisitos para invocar los derechos confe-
ridos por una marca en el propio sitio web del
operador del mercado electrénico

119. No obstante, si el uso denunciado por
el titular de la marca consiste en mostrar el
signo en el sitio web de un operador de un
mercado electrdnico en si, en lugar de un en-
lace patrocinado de un motor de busqueda,
no se trata de un uso de la marca para pro-
ductos por el operador del mercado, sino por
los usuarios de dicho mercado. La actividad
del operador consiste en almacenar y mostrar
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las ofertas de articulos que los usuarios intro-
ducen en su sistema y gestionar un sistema
para facilitar la conclusién de operaciones.
No usa las marcas en mayor medida que un
diario que publica anuncios clasificados que
mencionan marcas y en los que la identidad
del vendedor no consta en el anuncio, sino
que debe preguntarse al diario. Por tanto, aun
cuando las ofertas de productos protegidos
por marca que los usuarios introducen en un
mercado electrénico pueden menoscabar la
funcién de procedencia, calidad o inversién
de una marca, dicho menoscabo no puede
atribuirse al operador del mercado a menos
que se apliquen normas y principios de Dere-
cho nacional sobre responsabilidad secunda-
ria por infracciones de marca.

120. Debe seiialarse que la actividad de eBay
que consiste en las funciones de busque-
da y visualizacién de ofertas de articulos es
técnicamente similar a la de los motores de
busqueda por Internet como Google (sin
el afiadido del servicio remunerado de refe-
renciacion), aunque el modelo de negocio es
distinto. En los servidores de eBay, las bus-
quedas se refieren a las ofertas de articulos
almacenadas por los usuarios del mercado, y
en el caso de los motores de buisqueda, a las
péginas de Internet que han sido almacena-
das en sus servidores. Por tanto, en el caso
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de dichas funciones, el uso y visualizacién de
marcas de terceros no es un uso de un signo
en el sentido del articulo 5, apartado 1, de la
Directiva 89/104 por los motivos expuestos
en la sentencia Google France y Google. El
operador del mercado permite también a sus
clientes usar signos que son idénticos a las
marcas sin hacer por si mismo uso de dichos
signos. !

VIIIL Productos no procedentes del EEE

121. La séptima cuestion se refiere a los pro-
ductos anunciados y ofrecidos a la venta a los
que se refiere la sexta cuestion, que no han
sido comercializados en el EEE por el titular
de la marca o con su consentimiento. El ér-
gano jurisdiccional remitente desea saber si
un anuncio u oferta de venta que se dirige a
consumidores del territorio cubierto por la
marca da lugar a la aplicacién de las disposi-
ciones pertinentes.

61 — Véase la sentencia Google France y Google, antes citada,
apartados 55 y 56. No obstante, la conclusién de que un
servicio remunerado de referenciacion no es una actividad
de tréfico econdmico (apartados 57 y 58) no puede aplicarse
a las actividades del operador del mercado relativas a sus
propios sitios web.

122. L'Oréal, los Gobiernos de Reino Unido,
Polonia y Portugal y la Comisién alegan to-
dos ellos que cuando los productos ofrecidos
a la venta en el mercado electrénico aun no
han sido comercializados en el EEE por el
titular de la marca o con su consentimiento,
es suficiente, no obstante, para que el dere-
cho exclusivo conferido por la marca nacio-
nal o comunitaria se aplique demostrar que el
anuncio se dirige a consumidores del territo-
rio cubierto por la marca.

123. Segun eBay, no puede existir un uso de
la marca en la Unién Europea a menos y hasta
que los productos de que se trata hayan sido
comercializados alli. En consecuencia, no
basta que el anuncio o la oferta de venta se
dirija a consumidores del territorio cubierto
por la marca.

124. Considero que la respuesta propuesta
por las partes, salvo eBay, parece correcta.

125. En primer lugar, a la luz de los efectos
de la doctrina aplicada en particular en mate-
ria de Derecho de la competencia de la Unién
Europea,® puede afirmarse que el compor-
tamiento desarrollado fuera del territorio de
la Uni6én Europea pero que produce efectos
legales directos en materia de legislacion de
la UE no puede eludir la aplicacién de las

62 — Véase la sentencia de 31 de marzo de 1993, Ahlstrém
Osakeyhti6 y otros/Comisién (C-89/85, C-104/85,
C-114/85,C-116/85, C-117/85y C-125/85 a C-129/85, Rec.
p. 1-5193), apartados 12 a 14.
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normas de la UE simplemente porque los ac-
tos que causaron dichos efectos tuvieron lu-
gar fuera del territorio de la UE.

126. En el marco de la prestacidn de servicios
de Internet, los efectos de esa doctrina han de
matizarse. De no ser asi, dado que las comu-
nicaciones por Internet son en principio ac-
cesibles desde cualquier lugar, la prestacién
de servicios y el comercio electrénico esta-
rian sujetos a numerosos derechos de pro-
piedad intelectual e industrial y legislaciones
de validez territorial variable, por lo que tales
actividades estarfan sometidas a riesgos lega-
les no gestionables y se concederia a derechos
de propiedad intelectual contradictorios una
proteccién irrazonablemente amplia.

127. Por otra parte, si no solo el efecto ob-
jetivo sino también la intencién subjetiva de
las personas de que se trata consiste en pro-
ducir tales efectos en la UE, la valoracién ha
de ser diferente. En otro caso, las actividades
dirigidas a los mercados de la UE podrian
eludir la aplicacién de las normas de la UE
relativas, por ejemplo, a la proteccion de los
consumidores, la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual e industrial, la com-
petencia desleal y la seguridad de productos,
simplemente situando la actividad o el sitio
de la empresa responsable de la actividad en
un pais tercero. Por lo tanto, la proteccién de
la marca no puede limitarse a los supuestos
en los que los productos de que se trata son
comercializados en la UE.
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128. ;Cémo saber si un mercado electrd-
nico se «dirige» a compradores de determi-
nados paises, en este caso de la UE? Es una
cuestién compleja que el Tribunal de Justicia
estd valorando actualmente en dos asuntos
pendientes. ®

129. En mi opinidn, se trata de una cues-
tién de hecho que ha de ser resuelta por los
organos jurisdiccionales nacionales. Puede
buscarse orientaciéon a este respecto en la
Recomendacién conjunta relativa a las dis-
posiciones sobre la proteccién de las mar-
cas y otros derechos de propiedad industrial
sobre signos en Internet de 2001.* Segun el
articulo 2 de dicha Recomendacién Conjun-
ta, el uso de un signo en Internet constituira
uso en un Estado miembro a los efectos de las
presentes disposiciones, inicamente si el uso
tiene efecto comercial en ese Estado miem-
bro, segiin lo descrito en el articulo 3. Segin
este ultimo articulo, para determinar si el uso
de un signo en Internet tiene un efecto co-
mercial en un Estado miembro, la autoridad
competente tendrd en cuenta todas las cir-
cunstancias pertinentes. Estas circunstancias
incluyen los cinco criterios principales dividi-
dos en elementos mds especificos previstos en
dicho articulo, aunque no se limitan a ellos.

63 — Véanse las conclusiones de la Abogado General Trstenjak
presentadas el 18 de mayo de 2010 en el asunto Pammer
y Hotel Alpenhof (sentencia de 7 de diciembre de 2010,
C-585/08 y C-144/09, asunto pendiente ante el Tribunal de
Justicia).

64 — http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/
pub845.htm
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IX. Exencion para un prestador de servi-
cios de alojamiento

130. La cuestidén novena versa sobre en qué
medida, en su caso, puede acogerse eBay a
la limitacién de responsabilidad prevista en
el articulo 14 de la Directiva 2000/31 sobre
comercio electrénico en lo que respecta al
«alojamiento». Esta cuestion, en cuanto tal, es
nueva para el Tribunal de Justicia, pero como
ya he mencionado, el problema de la respon-
sabilidad secundaria ya ha sido discutido y
resuelto por los érganos jurisdiccionales de
los Estados miembros y de otros paises.® Es
necesario recordar ciertas caracteristicas ge-
nerales de la Directiva 2000/31 con objeto de
situar la interpretacion del articulo 14 en el
contexto adecuado. ®

131. Segtn su articulo 1, el objetivo de la
Directiva 2000/31 es contribuir al correcto
funcionamiento del mercado interior garan-
tizando la libre circulacién de los servicios
de la sociedad de la informacién entre los Es-
tados miembros, mediante la aproximacion,
en la medida en que resulte necesario para
alcanzar el objetivo enunciado, determinadas
disposiciones nacionales aplicables a los ser-
vicios de la sociedad de la informacién rela-
tivas al mercado interior, el establecimiento
de los prestadores de servicios, las comunica-
ciones comerciales, los contratos por via elec-
trdnica, la responsabilidad de los intermedia-
rios, los cédigos de conducta, los acuerdos
extrajudiciales para la solucién de litigios, los

65 — Véase la nota 33 supra.

66 — Senalaré que aunque dicha Directiva fue adoptada hace
unos diez afios, sélo hay unas pocas sentencias del Tribunal
de Justicia que interpretan sus disposiciones.

recursos judiciales y la cooperacién entre Es-
tados miembros.

132. La Directiva 2000/31 tiene un amplio
dmbito de aplicacién. Las normas estableci-
das en dicha Directiva afectan a multitud de
materias juridicas, si bien solo regula deter-
minadas cuestiones especificas de dichas ma-
terias: la armonizacion que prevé es al mismo
tiempo horizontal y especifica.

Aplicabilidad de la exencién a un operador de
un mercado electrénico

133. La primera parte de la novena cuestion
se refiere a la aplicabilidad de la exencién a un
operador de un mercado electrénico.

134. A la luz de la definicién establecida en
el articulo 2, letra a), de la Directiva 2000/31,
en relacién con el articulo 1, apartado 2, de la
Directiva 98/34 y el considerando decimoc-
tavo de la Directiva 2000/31, los servicios de
un operador de un mercado electrénico des-
tinados a facilitar el contacto entre vendedo-
res y compradores de todo tipo de productos,

67 — Véase el Informe de la Comisién al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Econémico y Social Europeo - Primer
informe sobre la aplicacién de la Directiva 2000/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos juridicos de los servicios
de la sociedad de la informacién, en particular el comer-
cio electrénico en el mercado interior (Directiva sobre el
comercio electrénico), COM(2003) 702 final.
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como los prestados por eBay, pueden ser con-
siderados servicios de la sociedad de la infor-
maciény, por tanto, estan comprendidos en el
ambito de aplicacién de la Directiva 2000/31.

135. Los preceptos relativos a la responsa-
bilidad de los prestadores de servicios inter-
mediarios se establecen en la seccién 4 del
capitulo II («Principios») de la Directiva. Di-
cha seccién estd integrada por cuatro articu-
los: los articulos 12 («Mera transmisién»), 13
(«Memoria tampén [Caching]), 14 («Aloja-
miento de datos») y 15 («Inexistencia de obli-
gacién general de supervisiéon»).

136. Cabriasostener que las disposiciones re-
lativas a la responsabilidad contenidas en los
articulos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31
han de interpretarse como excepciones y por
tanto de forma estricta. En mi opinién, no su-
cede necesariamente asi, porque en muchos
Estados miembros la responsabilidad de un
prestador de servicios en las situaciones men-
cionadas en dichos articulos quedaria exclui-
da por falta de culpa subjetiva. Asi pues, estas
disposiciones han de considerarse mas como
reformulaciones o aclaraciones de la ley exis-
tentes que como excepciones a la misma. ®

68 — Véase Sorvari, K.: Vastuu tekijdnoikeuden loukkauksesta
erityisesti tietoverkkoympdristossd, [Responsabilidad por
infracciones del derecho de autor en Internet] WSOY, Hel-
sinki 2005, pp. 513-526, en donde el autor analiza la ejecu-
ci6n de la Directiva 2000/31 en Alemania, Suiza y Finlandia.
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137. Si bien la responsabilidad de un opera-
dor de un servicio de referenciacion en Inter-
net se trat6 en la sentencia Google France y
Google, el presente asunto se refiere a la res-
ponsabilidad de un operador de un mercado
electrénico.

138. En la sentencia Google France y Google,
el Tribunal de Justicia interpreto6 el articulo 14
de la Directiva 2000/31 a la luz de la exposi-
cién de motivos de dicha Directiva. Segtn el
Tribunal de Justicia, se desprende del cuadra-
gésimo segundo considerando de la Directiva
2000/31 que las exenciones de responsabili-
dad establecidas en dicha Directiva solo se
aplican a aquellos casos en que la actividad
del prestador de servicios de la sociedad de
la informacidn tiene naturaleza «meramente
técnica, automatica y pasiva», lo que implica
que el prestador «no tiene conocimiento ni
control de la informacién transmitida o al-
macenada». Por lo tanto, para comprobar si
la responsabilidad del prestador de servicios
de referenciacion podria verse limitada con
arreglo al articulo 14 de la Directiva 2000/31,
es necesario examinar si el papel desempena-
do por el prestador es neutro, es decir, si su
comportamiento es meramente técnico, au-
tomadtico y pasivo, lo que implica que no tiene
conocimiento ni control de la informacién
que almacena. ®

139. Esta interpretacién me plantea algunas
dificultades.

69 — Sentencia antes citada, apartados 113y 114.
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140. Alvincular el criterio de limitacién de la
responsabilidad del prestador de servicios de
alojamiento a la «neutralidad», el Tribunal de
Justicia invocé el cuadragésimo segundo con-
siderando de la Directiva 2000/31. Comparto
las dudas manifestadas por eBay acerca de si
dicho cuadragésimo segundo considerando
se refiere en algin modo al alojamiento de
datos mencionado en el articulo 14.

141. Aun cuando el cuadragésimo segun-
do considerando de la Directiva habla de
«exenciones» en plural, parece referirse a
las exenciones indicadas en el considerando
cuadragésimo tercero. Las exenciones men-
cionadas en este tltimo considerando versan
—expresamente— sobre «mera transmisién» y
«memoria tampén». Al interpretarlo de este
modo, el cuadragésimo segundo consideran-
do resulta mas claro: habla del «proceso téc-
nico de explotar y facilitar el acceso a una red
de comunicacién mediante la cual la informa-
cién facilitada por terceros es transmitida o
almacenada temporalmente, con el fin de ha-
cer que la transmision sea mds eficiente» (el
subrayado es mio). A mi juicio, ello se refiere
precisamente a la «mera transmisién» y a la
«memoria tamp6n», mencionadas en los ar-
ticulos 12 y 13 de la Directiva 2000/31.

142. En mi opinién, es mds bien el consi-
derando cuadragésimo sexto el que hace
referencia a los prestadores de servicios
de alojamiento que se mencionan en el ar-
ticulo 14 de la Directiva 2000/31, ya que

dicho considerando cita expresamente el al-
macenamiento de datos. Por lo tanto, la limi-
tacién de responsabilidad de un prestador de
servicios de alojamiento no debe estar condi-
cionada y limitada vinculdndola al conside-
rando cuadragésimo segundo. Parece que si
en este asunto se confirma que los requisitos
establecidos en la sentencia Google France y
Google para la responsabilidad del prestador
de alojamiento se aplican también a los mer-
cados electrénicos, un elemento esencial del
desarrollo de los servicios de comercio elec-
trénico de la sociedad de la informacidn, los
objetivos de la Directiva 2000/31, quedaria
gravemente comprometido y cuestionado.

143. Como la Comision senala acertadamen-
te acerca del uso de un signo idéntico a una
marca protegida en el sitio web del operador
de un mercado electrénico, dicho sitio web
ofrece un cierto contenido, a saber, el texto
de las ofertas facilitadas por los vendedores
destinatarios del servicio, que se almacena
a solicitud de éstos. Siempre que las ofertas
sean introducidas por los usuarios sin ins-
peccién o control previos del operador del
mercado electrénico que suponga una inte-
raccién entre personas fisicas representan-
tes del operador y el usuario, ™ se trata de un

70 — Este ha sido un factor crucial para que los érganos juris-
diccionales alemanes excluyeran la responsabilidad penal
y civil de operadores de mercados electrénicos por ofertas
infractoras y restringieran su responsabilidad a prevenir
futuras infracciones dentro de limites razonables a la vista
de su modelo de negocio, tal como se define en el requeri-
miento judicial dictado por el 6rgano jurisdiccional. Véase
Rithmkorf, A., «eBay on the European Playing Field: A
Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay», (2009) 6:3
SCRIPTed 685, p. 694, http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-
ed/vol6-3/ruhmkorf.asp.
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almacenamiento de datos facilitados por un
destinatario del servicio. En estas circunstan-
cias, el operador del mercado electrénico no
tiene conocimiento efectivo de que la activi-
dad o la informacién es ilicita. El operador
tampoco tendria conocimiento de hechos o
circunstancias por los que la actividad o la
informacion revele su caracter ilicito. Por lo
tanto, los requisitos para la exencion de res-
ponsabilidad por alojamiento, segtin se defi-
nen en el articulo 14 de la Directiva 2000/31,
no concurririan.

144. No obstante, en el caso de un servicio
remunerado de referenciacion en Internet y el
uso de un signo idéntico a una marca prote-
gida en enlaces patrocinados de un operador
de un mercado electrénico, la informacion no
es almacenada por el operador que intervie-
ne en tal caso como anunciante, sino por el
operador que gestiona el servicio de referen-
ciacion en Internet que gestiona el motor de
btisqueda. Por consiguiente, los requisitos del
alojamiento, segtn se prevén en el articulo 14
de la Directiva 2000/31, no se cumplen en re-
lacién con el operador del mercado electrdni-
co a este respecto.

145. La sentencia Google France y Google
parece indicar que el prestador de alojamien-
to mencionado en el articulo 14 de la Directi-
va 2000/31 debe permanecer neutro en lo que
respecta a los datos almacenados. Se ha ale-
gado ante este Tribunal de Justicia que eBay
no es neutral, ya que da instrucciones a sus
clientes para la elaboracién de los anuncios
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y supervisa el contenido de las ofertas de
articulos.

146. Como ya he explicado, la «neutralidad»
no parece ser un criterio muy acertado para
esta cuestion conforme a la Directiva. En
efecto, consideraria surrealista que si eBay in-
terviene y orienta el contenido de las ofertas
de articulos en su sistema a través de varios
medios técnicos, se viera por esa circunstan-
cia privada de la proteccién del articulo 14 en
materia de almacenamiento de informacién
introducida por los usuarios. ™

147. Ademds, como observacién general so-
bre las tres excepciones previstas en los ar-
ticulos 12, 13 y 14 de la Directiva 2000/31,
debo senalar algo que puede parecer obvio.
Esos tres articulos persiguen crear excepcio-
nes para ciertos tipos de actividades desarro-
lladas por un prestador de servicios. En mi

71 — El cuadragésimo considerando de la Directiva 2000/31
establece que lo dispuesto en dicha Directiva sobre res-
ponsabilidad no supone un obstaculo para que las distintas
partes interesadas desarrollen y apliquen de forma efec-
tiva sistemas técnicos de proteccion e identificacién y de
supervisiéon que permite la tecnologia digital dentro de los
limites trazados por la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a
la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos (DO L 281, p. 31) y la Directiva 97/66/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de
1997 relativa al tratamiento de los datos personales y a la
proteccién de la intimidad en el sector de las telecomunica-
ciones (DO L 24, p. 1).
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opinioén, es inconcebible pensar que preten-
den eximir a un tipo de prestador de servicios
en cuanto tal.

148. En efecto, es dificil concebir que la Di-
rectiva 2000/31 establezca tres tipos distintos
de actividades que solo estarian exentas si
cada una de ellas se ejerciera en un comparti-
mento estanco. Si una empresa ofrece la me-
moria tampdn y otra el alojamiento, con toda
seguridad ambas estan exentas. Sin embargo,
esa separacion es extremadamente rara. A mi
juicio, si una empresa desarrolla ambas ac-
tividades —lo que no resulta en absoluto ex-
cepcional en el mundo real- las exenciones
han de aplicarse también a dicha empresa. Lo
mismo deberia aplicarse si una o varias activi-
dades exentas se combina con las actividades
de proveedor de contenidos de Internet.” Se-
ria inviable reservar las exenciones a determi-
nados tipos de negocio, especialmente en un
drea caracterizada por cambios constantes y
casi impredecibles. La Propuesta de Directi-
va 2000/31 de la Comisién ya partié de esta
perspectiva de vanguardia en un drea que estd
en constante evolucion.

72 — Un operador puede, por ejemplo, vender a sus clientes
paquetes que consistan en ofrecer acceso a Internet, capa-
cidad de servidor para la propia pagina web del cliente y
una direccién de correo electrénico (prestacion de ser-
vicios), asi como la propia pagina web del proveedor con
todos los diversos servicios accesibles desde el portal del
operador como pagina de inicio (suministro de contenidos).
Véase Sorvari, K., op. cit,, p. 66. En este ejemplo, el opera-
dor ofreceria, ademds de «mera transmisién» y «memoria
tamp6n», también alojamiento y suministro de contenidos.

149. No pienso que sea posible esbozar pa-
rametros de un modelo de negocio que se
ajusten perfectamente a la exencién de aloja-
miento. E incluso si lo fuera, una definicion
elaborada hoy probablemente no perduraria
durante mucho tiempo. Hay que centrarse,
en cambio, en un tipo de actividad y afirmar
claramente que mientras determinadas ac-
tividades de un prestador de servicios estin
exentas de responsabilidad, segin se con-
sidere necesario para alcanzar los objetivos
de la Directiva, todas las demds no lo estdn
y siguen sujetas a los regimenes «normales»
de responsabilidad de los Estados miembros,
como responsabilidad por dafios y responsa-
bilidad conforme al Derecho penal.

150. Por lo tanto, cuando se acepta que cier-
tas actividades de un prestador de servicios
estan exentas, ello implica a la inversa que las
actividades no cubiertas por una exencién
pueden generar responsabilidad con arreglo
al Derecho nacional.

151. Asi pues, en el caso de eBay, el aloja-
miento de informacién facilitada por un clien-
te puede acogerse sin duda a una exencién si
concurren los requisitos del articulo 14 de la
Directiva 2000/31. Sin embargo, la excepcién
de alojamiento no exime a eBay de ninguna
responsabilidad potencial que contraiga en el
marco del uso por su parte de un servicio re-
munerado de referenciacion en Internet.
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Ambito de las actividades cubiertas por la
excepcion

152. En la segunda parte de la novena cues-
tién, el drgano jurisdiccional remitente desea
saber si en una situacién en la que las acti-
vidades de un operador de un mercado elec-
trénico no incluyen solo las mencionadas
en el articulo 14, apartado 1, de la Directiva
2000/31, sino también otras actividades adi-
cionales, el operador sigue estando exento
por las actividades cubiertas por esa disposi-
cién (aunque sin estar exento por las activida-
des no cubiertas) y cudl es la situacion de esas
«otras actividades adicionales», en particular
en materia de indemnizacién por dafos y
perjuicios u otras compensaciones econémi-
cas por las actividades no exentas.

153. De la argumentacién antes expuesta se
deduce que el operador estd exento por las
actividades cubiertas por el articulo 14, apar-
tado 1, de la Directiva 2000/31. Por otra parte,
no esta exento por las actividades no cubier-
tas. Esa situacién debe valorarse sobre la base
de los principios y las disposiciones legales
nacionales pertinentes, en particular en ma-
teria de indemnizacién por dafios y perjuicios
u otras compensaciones econdémicas por las
actividades no exentas.
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Deberes del operador del mercado en rela-
cion con infracciones futuras

154. La tercera parte de la novena cuestién
se refiere a una situacién en la que ya haya
tenido lugar alguna actividad ilegal en el
mercado. El érgano jurisdiccional remitente
pregunta cudles son los deberes del operador
del mercado, en esa situacién, en relacién con
infracciones futuras.

155. Procede recordar que el articulo 14,
apartado 1, letra b) de la Directiva 2000/31
refleja el principio de «deteccién y retirada».
En consecuencia, el prestador de alojamien-
to tiene que actuar con prontitud para retirar
los datos ilicitos o hacer que el acceso a ellos
sea imposible, en cuanto tenga conocimiento
efectivo de la actividad o informacién ilicita o
conocimiento de hechos o circunstancias por
los que la actividad o la informacidn revele su
caracter ilicito.

156. En la aplicacién del principio de «detec-
ciényretirada» ha de tenerse en cuenta el con-
siderando cuadragésimo sexto de la Directiva
2000/31. Segun dicho considerando, la retira-
da de datos o la actuacién encaminada a im-
pedir el acceso a los mismos habra de llevarse
a cabo respetando el principio de libertad de
expresion y los procedimientos establecidos a
tal fin a nivel nacional. Ademas, la Directiva
no afecta a la posibilidad de que los Estados
miembros establezcan requisitos especificos
que deberan cumplirse con prontitud antes
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de que retiren los datos de que se trate o se
impida el acceso a los mismos.

157. Conviene recordar que las ofertas de
articulos introducidas por los usuarios de un
mercado electrénico son comunicaciones co-
merciales y, en cuanto tales, estan protegidas
por el derecho fundamental de libertad de
expresion y de informacién reconocido en el
articulo 11, apartado 1, de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unién Europea.
Este derecho comprende la libertad de opi-
nién y la libertad de recibir o de comunicar
informaciones o ideas sin que pueda haber
injerencia de autoridades publicas y sin con-
sideracidn de fronteras.

158. Evidentemente, la libertad de expresién
y de informacién no autoriza la infraccién de
derechos de propiedad intelectual e industrial.
Dichos derechos estdn igualmente protegidos
por la Carta, en su articulo 17, apartado 2.
No obstante, supone que la proteccién de los
derechos del titular de la marca en el marco
del comercio electrénico no pueden adoptar
modalidades que vulneren los derechos de
usuarios inocentes de un mercado electré-
nico o dejen al supuesto infractor sin las po-
sibilidades debidas de oposicion y defensa.”
En mi opinién, el considerando cuadragé-
simo sexto y el articulo 14, apartado 3, de la
Directiva 2000/31 se refieren expresamente

73 — Para una valoracién de los efectos del programa VeRO de
eBay en el comercio legal, véase Pilutik, S.: «eBay’s Secon-
dary Trademark Liability Problem and its VeRO Program»,
publicado  en  http://www.cs.cmu.edu/_dst/Secrets/E-
Meter/eBay-VERO-pilutik.html.

a los procedimientos de dmbito nacional y
autorizan a los Estados miembros a estable-
cer requisitos especificos que deberdn cum-
plirse con prontitud antes de que retiren los
datos de que se trate o se impida el acceso a
los mismos.

159. En Finlandia, por ejemplo, la legisla-
cién por la que se adapta el Derecho inter-
no a la Directiva 2000/31 prevé, por razones
constitucionales,”™ que un prestador de ser-
vicios de alojamiento estd obligado a retirar
la informacion almacenada en su sistema s6lo
cuando haya recibido una resolucién judicial
en ese sentido en el caso de infraccién de una
marca, o a raiz de la notificacién del titular
del derecho en caso de una supuesta infrac-
cién de derechos de autor o derechos afines.
En este ultimo caso, el usuario tiene la posibi-
lidad de oponerse a la retirada en un plazo de
catorce dfas.”

160. Se ha sostenido que el conocimiento
efectivo o conocimiento mencionado en el
articulo 14 de la Directiva 2000/31 se produ-
ce cuando se recibe una notificacién o resolu-
ci6n judicial. 7

74 — Esta obligacién fue confirmada por el Comité de Derecho
Constitucional del Parlamento de Finlandia, véase la opi-
nién PeVL 60/2001 vp — HE 194/2001 vp.

75 — Conviene senalar que, en sus escritos procesales, eBay alega
que solo en Finlandia, Francia y Espafia se han establecido
procedimientos especificos que regulan la retirada a raiz de
la notificacién de una sentencia judicial.

76 — Véase Sorvari, op. cit, pp. 521-523 y la Ley sobre presta-
cion de servicios de la sociedad de la informacién (Finlan-
dia) («laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta»)
5.6.2002/458, articulos 15, 16 y 20 a 25, disponible en inglés
en www.finlex.fi/en
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161. En cuanto a la interpretacién del ar-
ticulo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva
2000/31, a mi juicio el requisito del «conoci-
miento efectivo» contiene dos aspectos.

162. En primer lugar, es evidente que el
prestador de servicios debe tener un cono-
cimiento efectivo, y no una mera sospecha
o suposicion, de la actividad o informacién
ilegal. Asimismo, considero que legalmente
el «conocimiento» solo puede referirse al pa-
sado o al presente, pero no al futuro. Por lo
tanto, en el caso de una supuesta infraccién
de marca en un mercado electrénico, el ob-
jeto del conocimiento ha de ser una actividad
concluida o en curso o un hecho o circuns-
tancia existente.

163. En segundo lugar, el requisito del cono-
cimiento efectivo parece excluir el conoci-
miento presunto. No es suficiente que el pres-
tador de servicios debiera haber conocido o
tenga buenos motivos para sospechar una
actividad ilegal. Esto se atiene asimismo al ar-
ticulo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31
que prohibe a los Estados miembros imponer
a los prestadores de servicios una obligacién
general de supervisar los datos que transmi-
tan o almacenen ni de realizar basquedas ac-
tivas de hechos o circunstancias que indiquen
actividades ilicitas.
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164. En consecuencia, por conocimiento
efectivo se entiende el conocimiento de in-
formacidn, actividades o hechos pasados o
presentes, que el prestador de servicios tiene
en virtud de una notificacién externa o de su
propia busqueda voluntaria.

165. En un principio, ello parece excluir que
un prestador de servicios pueda tener cono-
cimiento efectivo de futuras infracciones que
puedan ocurrir. Me temo que la situacién no
es tan simple.

166. Doy por sentado que no existe conoci-
miento efectivo de que B infringe la marca X
porque A infringe o ha infringido la marca X.
Tampoco puede haber conocimiento efecti-
vo de que A infringe la marca Y porque se ha
detectado que infringe la marca X, incluso si
pertenece al mismo titular.

167. Sin embargo, si se ha detectado que A
infringe la marca X introduciendo una oferta
en el mercado electrénico en septiembre, no
excluiria que pueda considerarse que el ope-
rador del mercado tiene conocimiento efec-
tivo de informacién, hechos o circunstancias
en el caso de que, en octubre, A incluya una
nueva oferta del mismo producto o de otro si-
milar con la marca X. En tales circunstancias,
serfa mas natural considerar que existe una
sola infraccién continuada, en lugar de dos
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infracciones independientes.” Hay que re-
cordar que el articulo 14, apartado 1, letra a),
menciona la «actividad» como objeto de co-
nocimiento efectivo. Una actividad continua-
da abarca el pasado, el presente y el futuro.

168. Por consiguiente, con respecto a un
mismo usuario y una misma marca, un ope-
rador de un mercado electrdénico tiene cono-
cimiento efectivo en el caso de que la misma
actividad continte en forma de ofertas de ar-
ticulos sucesivas y puede también estar obli-
gado a impedir el acceso a la informacién que
el usuario introduzca en el futuro. En otras
palabras, la exencién de responsabilidad no
se aplica a los supuestos en los que el opera-
dor del mercado electrénico haya sido noti-
ficado de un uso infractor de una marca y el
mismo usuario mantenga o reitere la misma
infraccién.

X. Requerimientos judiciales contra inter-
mediarios

169. La décima cuestion versa sobre la posi-
bilidad de que el titular de la marca obtenga

77 — Es obvio que existe aqui una relacién con la forma en que
una infraccién es interpretada en el Derecho nacional, aun
cuando los conceptos utilizados en el articulo 14, apar-
tado 1, letra a), de la Directiva 2000/31 deben tener un sig-
nificado auténomo en el Derecho de la UE, independiente
de los conceptos del Derecho penal nacional y de la legis-
lacién nacional sobre responsabilidad extracontractual. Por
ejemplo: ;se dan una o varias infracciones en el caso de que
A venda sin el consentimiento del titular de la marca i) pro-
ductos idénticos a varios clientes, ii) productos similares
pero no idénticos cubiertos por la misma marca, o iii) si la
actividad de venta se prolonga durante cierto periodo de
tiempo y consiste en varias operaciones independientes?

un requerimiento judicial en virtud del ar-
ticulo 11 de la Directiva 2004/48 relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelec-
tual, no sélo contra el tercero que infringe la
marca, sino también contra un intermediario
cuyos servicios han sido utilizados para violar
la marca registrada. El 6rgano jurisdiccional
remitente desea saber en particular si dicho
articulo exige que pueda obtenerse un re-
querimiento judicial, con arreglo al Derecho
de la UE, para impedir futuras infracciones
y, en tal caso, cudl es el alcance del requeri-
miento judicial que ha de concederse.” Es
la primera vez que se solicita al Tribunal de
Justicia que interprete el articulo 11 de la
Directiva 2004/48.

170. Todas las partes estin de acuerdo en
que los requerimientos judiciales contra in-
termediarios estan previstos por la Directi-
va 2004/48. No obstante, mientras que eBay
alega que un requerimiento judicial contra
un prestador de alojamiento sélo puede re-
ferirse a contenidos individuales especificos
y claramente identificables, las demds partes
consideran que los requerimientos judiciales
pueden incluir medidas para impedir infrac-
ciones futuras.

171. El reto principal para la interpretacién
de la Directiva 2004/48 esta en llegar a un
equilibrio entre una proteccién demasiado
agresiva y una aplicaciéon demasiado laxa de

78 — LaHigh Court sefiala que esta disposicién no ha sido objeto
de una ejecucién especifica, ya que se consideré que el
Derecho vigente se atenia a ella. El érgano jurisdiccional
remitente duda de lo acertado de esa conclusién.
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los derechos de propiedad intelectual. Esta
tarea ha sido comparada con la navegacion de
Ulises entre los dos monstruos Escila y Carib-
dis.” Aunque es posible interpretar dicha Di-
rectiva en el sentido de que persigue implan-
tar un sistema de proteccién fuerte o débil,
parece necesario tomar debidamente en con-
sideracidn el articulo 3 de la Directiva 2004/48
en toda la interpretacion de la misma. Segun
dicho articulo, la Directiva 2004/48 impone
a los Estados miembros la obligacién general
de establecer las medidas, los procedimientos
y recursos necesarios para garantizar el res-
peto de los derechos de propiedad intelectual
y de adoptar las medidas adecuadas contra
los responsables de falsificacion y pirateria.
Dichos procedimientos, medidas y recursos
seran suficientemente disuasorios, y se apli-
cardn de tal modo que se evite la creacién de
obstédculos al comercio legitimo y se ofrezcan
salvaguardias contra su abuso.

172. Las disposiciones bdasicas de la Direc-
tiva 2004/48 se contienen en su capitulo II
(titulado «Medidas, procedimientos y re-
cursos»). Dos secciones de dicho capitulo
parecen dignas de mencidn. Si bien tanto la
seccién 4 («Medidas provisionales y caute-
lares» — articulo 9) y la seccién 5 («Medidas
derivadas de una decisién sobre el fondo»)
se hacen referencia a medidas que han de
concederse contra el infractor y el interme-
diario, es la seccién 5 la que presenta espe-
cial interés aqui. Consta de los articulos 10

79 — Véase Norrgard, M.: «The Role Conferred on the National
Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Inte-
llectual Property Rights», ERA Forum 4/2005, p. 503.
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(Medidas correctivas), 11 (Mandamientos
[léase: Requerimientos] judiciales) y 12 (Me-
didas alternativas).

173. Las dos primeras frases del articulo 11
se refieren a los requerimientos judiciales que
han de concederse contra el infractor de un
derecho de propiedad intelectual. La tercera
frase exige que se concedan requerimientos
judiciales también contra un intermediario
cuyos servicios hayan sido utilizados por ter-
ceros para infringir un derecho de propiedad
intelectual. El alcance de los requerimientos
judiciales contra un intermediario no se defi-
ne, pero dado que este aspecto se afiade como
elemento complementario de las dos prime-
ras frases, considero que esas dos frases de-
ben utilizarse para interpretar la tercera.

174. Procede recordar que la primera frase
del articulo 11 de la Directiva 2004/48 exi-
ge que «cuando se haya adoptado una deci-
sion judicial al constatar una infraccién de
un derecho de propiedad intelectual», las
autoridades judiciales de los Estados miem-
bros puedan dictar contra el infractor «un
[requerimiento] judicial destinado a impedir
la continuacién de dicha infraccién». La in-
terpretacidn literal de este texto apunta a la
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constatacion concreta de una infraccién y a
impedir que esa infraccidn especifica del in-
fractor contintie en el futuro.

175. En cuanto a la naturaleza de los reque-
rimientos judiciales que se han de conceder
contra el infractor, la legislacion de la UE re-
quiere que, en virtud de dicho requerimiento
judicial, pueda ponerse fin a una infraccién
demostrada judicialmente. La prevencién de
infracciones futuras es también posible, aun
cuando el tenor de la Directiva resulta mds
cauto. Teniendo en cuenta la referencia al
elemento de «continuacién» de la infraccidn,
el tenor mas cauto relativo a «otras» infrac-
ciones y el principio de proporcionalidad,
mi interpretaciéon de las dos primeras frases
es que el Derecho de la UE no llega hasta el
punto de exigir la posibilidad de dictar un re-
querimiento judicial contra un infractor que
impida otras infracciones que pudieran tener
lugar en el futuro.*

176. En lo que respecta al intermediario, so-
bre la base del texto de la Directiva 2004/438,
una interpretacién posible es que el alcance
del requerimiento judicial, conforme al De-
recho de la UE, contra el intermediario no
debe ser diferente del que se concede contra
el infractor.

177. Sin embargo, no estoy convencido de
que sea una interpretacion razonable.

80 — Véanse los considerandos 22, 23, 24y 25, y el articulo 11 de
la Directiva 2004/48.

178. A mi juicio, la aplicacién de la primera
frase del articulo 11 de la Directiva 2004/48
requiere la identificacién del infractor al que,
acto seguido, se le impide continuar la infrac-
ciéon. No obstante, en la tercera frase no se
menciona al «infractor», sino simplemente
a «terceros» que utilizan los servicios de un
intermediario para vulnerar un derecho de
propiedad intelectual.

179. La eleccion de esta formulacién obede-
ce a un buen motivo: pueden existir casos, es-
pecialmente en el dmbito de Internet, en los
que la infraccién sea obvia, pero el infractor
no esté identificado. Se sabe que un tercero
estd utilizando los servicios de un interme-
diario para vulnerar un derecho de propiedad
intelectual, pero no se conoce la verdadera
identidad del infractor. En tales casos, la pro-
teccion legal del titular del derecho puede
exigir que pueda obtenerse un requerimiento
judicial contra el intermediario cuya identi-
dad es conocida, por lo que puede ser deman-
dado judicialmente e impedir la continuacién
de la infraccién.

180. En cuanto al alcance o el contenido del
requerimiento judicial que se dicte contra un
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intermediario, no considero que la legislacién
de la UE imponga requisitos especificos, mas
alld de la efectividad, proporcionalidad y el
cardcter disuasorio exigidos por el articulo 3,
apartado 2, de la Directiva 2004/48.

181. El requisito de proporcionalidad, en mi
opinidén, excluye un requerimiento judicial
contra el intermediario para impedir infrac-
ciones ulteriores de la marca. No obstante, no
aprecio en la Directiva 2004/48 nada que pro-
hiba que los requerimientos judiciales contra
el intermediario exijan no s6lo impedir la con-
tinuacion de un acto especifico, sino también
prevenir la reiteracion de la misma infracciéon
u otra similar en el futuro, si tales requeri-
mientos judiciales existen conforme al Dere-
cho nacional. Lo que es crucial, por supuesto,
es que el intermediario pueda conocer con se-
guridad qué se le exige y que el requerimiento
judicial no imponga obligaciones imposibles,
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desproporcionadas o ilegales, como una obli-
gacién general de supervisién.

182. Un limite adecuado al alcance de los re-
querimientos judiciales podria ser un doble
requisito de identidad. Ello significa que el
tercero infractor ha de ser el mismo® y que la
marca infringida debe ser la misma en los ca-
sos de que se trate. Por tanto, podria dictarse
un requerimiento judicial contra un interme-
diario para impedir la continuaciéon o reite-
racién de una infraccién de una determinada
marca por un determinado usuario. Dicho re-
querimiento judicial podria ser cumplido por
un prestador de servicios de la sociedad de la
informacion simplemente cerrando la cuenta
de cliente del usuario de que se trata. %

81 — Elrequisito de que el tercero infractor sea el mismo significa
principalmente que tenga la misma identidad basdndose en
la identificaciéon de usuario en el sistema del prestador de
servicios, en su caso. Ademas, pueden exigirse al prestador
de servicios medidas razonables para revelar la identidad
verdadera de un usuario que se oculta tras varias identifica-
ciones de usuario: ello no constituiria una obligacién gene-
ral de supervisién prohibida por el articulo 15, apartado 1,
de la Directiva 2000/31, sino una obligacién admisible de
supervision especifica.

82 — Véanse también tres asuntos de Alemania, habitualmente
denominados «Internet Auction I, IT and Ill», BGH I ZR
304/01, de 11 de marzo de 2004 (publicado en inglés en
[2006] E.C.C. 9); BGH I ZR 35/04 de 19 de abril de 2007
(publicado en inglés en [2007] ET.M.R, parte 11, p. 1]
y BGH I ZR 73/05 de 30 de abril de 2008. Los érganos
jurisdiccionales declararon que los operadores de mer-
cados electrénicos estaban amparados por la exencién de
responsabilidad prevista en el articulo 14 de la Directiva
2000/31. Sin embargo, formularon criterios amplios para
los requerimientos judiciales contra los operadores que, por
su alcance, pueden generar algunos problemas de compati-
bilidad con la Directiva 2000/31.
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XI. Conclusion

183. Propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por la
High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, del siguiente modo:

«1)

2),3)y4)

Cuando probadores de perfume y productos cosméticos, asi como frascos
de muestra que no estan destinados a venderse a los consumidores se su-
ministran gratuitamente a los distribuidores autorizados del titular de la
marca, dichos productos no se comercializan en el sentido del articulo 7,
apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas, y del articulo 13, apartado 1,
del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria.

El titular de la marca estd facultado para oponerse a la comercializacién
ulterior de los productos sin embalaje en el sentido del articulo 7, aparta-
do 2, de la Directiva 89/104 y del articulo 13, apartado 2, del Reglamento
n° 40/94 cuando el embalaje externo ha sido retirado de los perfumes y
productos cosméticos sin el consentimiento del titular de la marca si, como
consecuencia de la retirada del embalaje externo, los productos no incluyen
la informacidn exigida por el articulo 6, apartado 1, de la Directiva 76/768/
CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados Miembros en materia de productos cosméti-
cos, o si puede considerarse que la retirada del embalaje externo modifica o
altera el estado de los productos, o si la comercializacion ulterior perjudica
o puede perjudicar la imagen de los productos y, por tanto, la reputacién de
la marca. En las circunstancias del procedimiento principal, ese efecto ha
de presumirse a menos que la oferta se refiera a un tinico articulo o a unos
pocos articulos ofrecidos por un vendedor que claramente no actda en el
trafico econémico.
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Cuando un operador de un mercado electrénico adquiere el uso de un signo
que es idéntico a una marca registrada, como palabra clave de un operador de
un motor de busqueda, de manera que el signo se muestra a un usuario por el
motor de bisqueda en un enlace patrocinado hacia el sitio web del operador del
mercado electrénico, la visualizacién del signo en el enlace patrocinado cons-
tituye un “uso” del signo en el sentido del articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104 y del articulo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94.

Cuando el enlace patrocinado al que se refiere la quinta cuestién conduce direc-
tamente al usuario, bajo el signo colocado en el sitio web por terceros, a anun-
cios u ofertas de venta de productos idénticos a aquellos para los que esta re-
gistrada la marca, de los que algunos infringen la marca y otros no la infringen
debido a las diferentes situaciones juridicas de los correspondientes productos,
ello constituye un uso del signo por el operador del mercado electrénico “para”
los productos infractores en el sentido del articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva 89/104 y del articulo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n°® 40/94,
pero no menoscaba las funciones de la marca siempre que un consumidor me-
dio razonable comprenda, sobre la base de la informacién incluida en el enlace
patrocinado, que el operador del mercado electréonico almacena en su sistema
anuncios u ofertas de venta de terceros.

Cuando los productos que se ofrecen a la venta en el mercado electrénico no se
han comercializado atin dentro del EEE por el titular de la marca o con su con-
sentimiento, es suficiente, no obstante, para que el derecho exclusivo conferido
por la marca nacional o comunitaria se aplique demostrar que el anuncio se
dirige a consumidores del territorio cubierto por la marca.

Si el uso al que se opone el titular de la marca consiste en la visualizacion del
signo en el propio sitio web del operador del mercado electrénico en lugar de
un enlace patrocinado del sitio web de un operador de un motor de busqueda,
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el signo no es usado por el operador del mercado electrénico “para” los produc-
tos infractores en el sentido del articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104 y del articulo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n°® 40/94.

El uso al que se refiere la cuestion quinta no supone ni incluye “almacenar datos
facilitados por el destinatario del servicio” por parte del operador del mercado
electrénico en el sentido del articulo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a
determinados aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informa-
cion, en particular el comercio electrénico en el mercado interior, mientras
que el uso mencionado en la sexta cuestion puede suponer o incluir dicho
almacenamiento.

Si el uso no consiste exclusivamente en actividades comprendidas dentro del
ambito de aplicacion del articulo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, pero
incluye dichas actividades, el operador del mercado electrénico estd exento de
responsabilidad en la medida en que el uso consista en dichas actividades, si
bien pueden exigirse dafios y perjuicios u otra indemnizacién econémica por lo
que respecta a dicho uso en la medida en que no esté exento de responsabilidad.

El “conocimiento efectivo” de la actividad o informacion ilicita o el “conoci-
miento” de hechos o circunstancias en el sentido del articulo 14, apartado 1, de
la Directiva 2000/31 existe cuando el operador del mercado electrénico tiene
conocimiento de que se han anunciado, ofrecido a la venta o vendido produc-
tos en su sitio web infringiendo una marca registrada, y que las infracciones de
dicha marca registrada pueden continuar respecto de los mismos productos u
otros similares por el mismo usuario del sitio web.
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10) Cuando un tercero ha utilizado los servicios de un intermediario, como un ope-
rador de un sitio web, para infringir una marca registrada, el articulo 11 de la
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual exige que los
Estados miembros garanticen que el titular de la marca pueda obtener un reque-
rimiento judicial efectivo, disuasorio y proporcionado contra el intermediario
para impedir la continuacidn o reiteracion de la infraccién por dicho tercero. Las
condiciones y los procedimientos relativos a dichos requerimientos judiciales se
definen en el Derecho nacional.»
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