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Causa C-324/09

L’Oréal SA e altri

contro

eBay International AG e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla High Court of Justice (England & Wales),  

Chancery Division]

«Marchi — Internet — Offerta in vendita, in un mercato online destinato ai 
consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal 

titolare, ad essere venduti negli Stati terzi — Eliminazione dell’imballaggio di detti 
prodotti — Direttiva 89/104/CEE — Regolamento (CE) n. 40/94 — Responsabilità 
del gestore del mercato online — Direttiva 2000/31/CE (“direttiva sul commercio 
elettronico”) — Ingiunzioni giudiziarie nei confronti di tale gestore — Direttiva 

2004/48/CE (“direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”)»

Conclusioni dell’avvocato generale N. Jääskinen, presentate il 9  dicembre 
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Massime della sentenza

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 e 
della direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di un 
terzo di un segno identico per prodotti identici — Uso del marchio ai sensi degli artt. 9 del 
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regolamento e 5 della direttiva — Vendita, offerta in vendita o pubblicità, di prodotti che si 
trovano in uno Stato terzo, in un mercato online destinato ai consumatori nell’Unione
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 9; direttiva del Consiglio 89/104, art. 5)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 
e della direttiva 89/104 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Presupposti — 
Prodotto immesso sul mercato nella Comunità o nello Spazio economico europeo
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 13, n. 1; direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, n. 1)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 
e della direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di 
un terzo di un segno identico per prodotti identici — Uso del marchio ai sensi degli artt. 9 
del regolamento e 5 della direttiva — Rivendita di profumi o di prodotti cosmetici privati 
dell’imballaggio
(Regolamento del Consiglio n.  40/94, art.  9; direttive del Consiglio 76/768, art.  6, n.  1, 
e 89/104, art. 5)

4. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 e 
della direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di un 
terzo di un segno identico per prodotti identici — Uso del marchio ai sensi degli artt. 9 del 
regolamento e 5 della direttiva — Pubblicità nell’ambito di un servizio di posizionamento 
su Internet
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 9, n. 1, lett. a); direttiva del Consiglio 89/104, 
art. 5, n. 1, lett. a)]

5. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 e 
della direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di un 
terzo di un segno identico per prodotti identici — Uso del marchio ai sensi degli artt. 9 del 
regolamento e 5 della direttiva — Nozione — Gestione di un mercato online — Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 9; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
2000/31, artt. 12-15; direttiva del Consiglio 89/104, art. 5)

6. Ravvicinamento delle legislazioni  — Commercio elettronico  — Direttiva 2000/31  — 
Responsabilità dei prestatori intermedi — Hosting
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 14, n. 1)
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7. Ravvicinamento delle legislazioni  — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale  — 
Direttiva 2004/48 — Misure, procedure e mezzi di ricorso — Misure adottate a seguito di 
decisione sul merito
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, art. 11)

1. Allorché prodotti che si trovano in uno 
Stato terzo — recanti un marchio regi-
strato in uno Stato membro dell’Unione 
o un marchio comunitario e non com-
mercializzati precedentemente nello 
Spazio economico europeo o, nel caso di 
marchio comunitario, non commercia-
lizzati precedentemente nell’Unione — 
sono venduti da un operatore economi-
co, attraverso un mercato online e senza 
il consenso del titolare di detto marchio 
ad un consumatore che si trova nel ter-
ritorio per il quale il marchio di cui trat-
tasi è stato registrato, o sono oggetto di 
un’offerta in vendita o di pubblicità in un 
mercato siffatto destinata a consumatori 
che si trovino nel suddetto territorio, il 
titolare del marchio può opporsi alla ven-
dita, all’offerta in vendita o alla pubblicità 
summenzionate in forza delle norme di 
cui all’art. 5 della prima direttiva 89/104, 
in materia di marchi, o all’art. 9 del rego-
lamento n. 40/94, sul marchio comunita-
rio. È compito dei giudici nazionali valu-
tare caso per caso se sussistano elementi 
pertinenti per concludere che un’offerta 
in vendita o una pubblicità che compare 
in un mercato online accessibile in detto 
territorio sia destinata a consumatori che 
si trovano in quest’ultimo.

Le norme della direttiva 89/104 e del re-
golamento n. 40/94 si applicano dal mo-
mento in cui appare evidente che l’offerta 
in vendita del prodotto contrassegnato 
da un marchio che si trova in uno Stato 
terzo è destinata a consumatori che si 
trovano nel territorio per il quale il mar-
chio è stato registrato. In caso contrario, 
infatti, gli operatori che fanno ricorso al 
commercio elettronico, proponendo in 
vendita, in un mercato online destinato a 
consumatori che si trovano nell’Unione, 
prodotti contrassegnati da un marchio 
che si trovano in uno Stato terzo, che 
possono essere visualizzati sullo scher-
mo e ordinati mediante detto mercato 
online, non avrebbero, relativamente alle 
offerte in vendita di questo tipo, nessun 
obbligo di conformarsi alle norme dell’U-
nione in materia di proprietà intellettua-
le. Una situazione del genere vanifiche-
rebbe l’effetto utile di tali norme.

In proposito, ai sensi dell’art.  5, n.  3, 
lett.  b) e  d), della direttiva 89/104 
e dell’art.  9, n.  2, lett.  b) e  d), del 
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regolamento n.  40/94, l’uso, da parte di 
terzi, di segni identici o simili a marchi al 
quale possono opporsi i titolari di questi 
ultimi comprende l’uso di detti segni nel-
le offerte in vendita e nella pubblicità. Sa-
rebbe pregiudicata l’efficacia di tali nor-
me qualora l’uso, in un’offerta in vendita 
o in una pubblicità su Internet destinata a 
consumatori che si trovano nell’Unione, 
di un segno identico o simile a un mar-
chio registrato nell’Unione fosse sottratto 
all’applicazione di tali norme per il solo 
fatto che il terzo all’origine di detta offer-
ta o pubblicità sia stabilito in uno Stato 
terzo, che il server del sito Internet da lui 
utilizzato si trovi in tale Stato o ancora 
che il prodotto oggetto di detta offerta o 
pubblicità si trovi in uno Stato terzo.

Nondimeno, la mera accessibilità di un 
sito Internet nel territorio per il quale 
il marchio è stato registrato non è suf-
ficiente per concludere che le offerte in 
vendita che compaiono in esso sono de-
stinate a consumatori che si trovano in 
tale territorio. Infatti, laddove l’accessibi-
lità in tale territorio di un mercato online 
fosse sufficiente a far sì che gli annunci 
che compaiono in quest’ultimo rientrino 
nell’ambito di applicazione della direttiva 
89/104 e del regolamento n. 40/94, sareb-
bero indebitamente assoggettati al diritto 
dell’Unione siti e annunci che, pur essen-
do manifestamente destinati esclusiva-
mente a consumatori situati in Stati terzi, 

sono tuttavia tecnicamente accessibili nel 
territorio dell’Unione.

(v. punti 61-64, 67, dispositivo 1)

2. La fornitura da parte del titolare di un 
marchio ai propri distributori autorizzati 
di articoli recanti tale marchio, destina-
ti alla dimostrazione ai consumatori nei 
punti vendita autorizzati, nonché di fla-
coni recanti detto marchio, dai quali pos-
sono essere prelevate piccole quantità di 
prodotto da fornire ai consumatori qua-
li campioni gratuiti, non costituisce, in 
mancanza di elementi probatori contrari, 
un’immissione in commercio ai sensi del-
la direttiva 89/104, in materia di marchi, 
o del regolamento n. 40/94, sul marchio 
comunitario.

(v. punto 73, dispositivo 2)

3. L’art.  5 della prima direttiva 89/104, in 
materia di marchi, e l’art.  9 del regola-
mento n. 40/94, sul marchio comunitario, 
devono essere interpretati nel senso che 
il titolare di un marchio può, in forza del 
diritto esclusivo conferitogli da quest’ul-
timo, opporsi alla rivendita di profumi 
o di prodotti cosmetici per il fatto che 
il rivenditore ha eliminato l’imballaggio 
di tali prodotti, qualora in conseguenza 
della rimozione di tale imballaggio infor-
mazioni essenziali, come quelle relative 
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all’identificazione del produttore o del 
responsabile dell’immissione in com-
mercio del prodotto cosmetico, risultino 
mancanti. Nel caso in cui la rimozione 
dell’imballaggio non abbia condotto a sif-
fatta mancanza di informazioni, il titola-
re del marchio può nondimeno opporsi 
a che un profumo o un prodotto cosme-
tico contrassegnato dal marchio di cui è 
titolare sia rivenduto privato dell’imbal-
laggio, laddove dimostri che la rimozione 
dell’imballaggio ha arrecato pregiudizio 
all’immagine del prodotto in questione e 
quindi alla reputazione del marchio.

In considerazione della varietà di gamme 
di profumi e di prodotti cosmetici, la que-
stione se la rimozione dell’imballaggio di 
un prodotto del genere pregiudichi l’im-
magine di quest’ultimo e, quindi, la repu-
tazione del marchio da cui è contrasse-
gnato va esaminata caso per caso. Infatti, 
l’aspetto di un profumo o di un prodotto 
cosmetico senza imballaggio può talvolta 
trasmettere efficacemente l’immagine di 
prestigio e di lusso di tale prodotto, men-
tre, in altri casi, l’eliminazione di detto 
imballaggio ha proprio la conseguenza 
di arrecare pregiudizio a tale immagine. 
Un pregiudizio siffatto può aversi allor-
ché l’imballaggio contribuisce, a pari 
titolo o più del flacone o del contenito-
re, alla presentazione dell’immagine del 
prodotto creata dal titolare del marchio 
e dai suoi distributori autorizzati. È del 
pari possibile che l’assenza di talune o di 
tutte le informazioni richieste dall’art. 6, 
n.  1, della direttiva 76/768, concernente 
il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai prodotti cosme-
tici, arrechi pregiudizio all’immagine del 
prodotto. Incombe al titolare del marchio 

comprovare la sussistenza degli elementi 
costitutivi di tale pregiudizio.

Inoltre, avendo la funzione essenziale di 
garantire al consumatore l’identità d’ori-
gine del prodotto, il marchio serve pro-
prio ad attestare che tutti i prodotti da 
esso contrassegnati sono stati fabbricati 
o forniti sotto il controllo di un’unica im-
presa alla quale può essere attribuita la 
responsabilità della loro qualità. Orbene, 
allorché talune informazioni richieste 
per legge, come quelle relative all’iden-
tificazione del produttore o del respon-
sabile dell’immissione in commercio del 
prodotto cosmetico, sono mancanti, è 
pregiudicata la funzione di indicazione di 
origine del marchio, in quanto quest’ul-
timo è privato del suo effetto essenziale 
consistente nel garantire che i prodotti 
da esso contrassegnati sono forniti sotto 
il controllo di un’unica impresa alla qua-
le può essere attribuita la responsabilità 
della loro qualità.

Peraltro, la questione se l’offerta in vendi-
ta o la vendita di prodotti recanti un mar-
chio privati del loro imballaggio e quindi 
di talune informazioni richieste ai sensi 
dell’art. 6, n. 1, della direttiva 76/768 sia 
o meno penalmente perseguibile in di-
ritto nazionale non può avere influenza 
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sull’applicabilità delle norme dell’Unione 
in materia di tutela dei marchi.

(v. punti 78-83, dispositivo 3)

4. L’art. 5, n. 1, lett. a), della prima diretti-
va 89/104, in materia di marchi, e l’art. 9, 
n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, sul 
marchio comunitario, devono essere in-
terpretati nel senso che il titolare di un 
marchio può vietare al gestore di un mer-
cato online di fare pubblicità, partendo 
da una parola chiave identica a tale mar-
chio selezionata da tale gestore nell’am-
bito di un servizio di posizionamento su 
Internet, ai prodotti recanti detto mar-
chio messi in vendita nel suddetto mer-
cato, qualora siffatta pubblicità non con-
senta, o consenta soltanto difficilmente, 
all’utente di Internet normalmente infor-
mato e ragionevolmente attento di sapere 
se tali prodotti o servizi provengano dal 
titolare del marchio o da un’impresa eco-
nomicamente collegata a quest’ultimo 
oppure, al contrario, da un terzo.

Laddove il gestore di un mercato online 
abbia utilizzato parole chiave corrispon-
denti a marchi per promuovere offerte 
in vendita di prodotti contrassegnati da 
marchio provenienti dai suoi clienti ven-
ditori, egli ne ha fatto uso per prodotti 
o servizi identici a quelli per i quali tali 
marchi sono stati registrati. In proposito, 

l’espressione «per prodotti o servizi» non 
si riferisce esclusivamente ai prodotti o ai 
servizi del terzo che fa uso dei segni cor-
rispondenti ai marchi, ma può riguardare 
anche i prodotti o i servizi di altre per-
sone. La circostanza, infatti, che un ope-
ratore economico utilizzi un segno cor-
rispondente ad un marchio per prodotti 
che non gli appartengono, nel senso che 
egli non dispone di alcun titolo su di essi, 
di per sé non impedisce che detto uso 
rientri nell’ambito dell’art.  5 della diret-
tiva 89/104 e dell’art. 9 del regolamento 
n. 40/94.

Proprio con riferimento ad una situazio-
ne in cui il fornitore di un servizio fa uso 
di un segno corrispondente ad un mar-
chio altrui per promuovere prodotti che 
uno dei propri clienti commercializza 
grazie a tale servizio, un siffatto uso rien-
tra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, 
n.  1, della direttiva 89/104 e dell’art.  9, 
n.  1, del regolamento n.  40/94, laddove 
ciò avvenga in modo tale da creare un 
nesso tra detto segno e tale servizio.

(v. punti 91-92, 97, dispositivo 4)

5. Il gestore di un mercato online non fa 
«uso», ai sensi dell’art. 5 della prima di-
rettiva 89/104, in materia di marchi, e 
dell’art.  9 del regolamento n.  40/94, sul 
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marchio comunitario, dei segni identici o 
simili a marchi che figurano in offerte in 
vendita che compaiono sul suo sito.

Infatti, l’esistenza di un «uso» di un segno 
identico o simile al marchio del titolare 
da parte di un terzo, ai sensi dell’art.  5 
della direttiva 89/104 e dell’art. 9 del re-
golamento n.  40/94, comporta, quanto 
meno, che quest’ultimo utilizzi il segno 
nell’ambito della propria comunicazione 
commerciale. Orbene, nei limiti in cui 
tale terzo fornisce un servizio consisten-
te nel permettere ai propri clienti di far 
comparire, nell’ambito delle loro attività 
commerciali quali le loro offerte in ven-
dita, segni corrispondenti a marchi sul 
proprio sito, non è lui stesso a fare, su 
tale sito, un uso dei detti segni nel senso 
indicato dalla summenzionata normati-
va dell’Unione. Ne consegue che l’uso di 
segni identici o simili a marchi in offerte 
in vendita che compaiono in un mercato 
online ha luogo ad opera dei clienti ven-
ditori del gestore di tale mercato e non ad 
opera del gestore stesso.

Nei limiti in cui consente ai propri clien-
ti di fare tale uso, il ruolo del gestore del 
mercato online non può essere valutato 
alla luce delle disposizioni della direttiva 
89/104 e del regolamento n.  40/94, ma 
deve essere esaminato nella prospetti-
va di altre norme di diritto, quali quelle 
enunciate nella direttiva 2000/31, relativa 

a taluni aspetti giuridici dei servizi della 
società dell’informazione, in particolare 
il commercio elettronico, nel mercato 
interno («direttiva sul commercio elet-
tronico»), specificamente alla sezione  4 
del capo II della medesima, che riguarda 
la «responsabilità dei prestatori interme-
diari» nel commercio elettronico e che 
comprende gli artt.  12-15 della stessa 
direttiva.

(v. punti 102-105, dispositivo 5)

6. L’art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, re-
lativa a taluni aspetti giuridici dei servizi 
della società dell’informazione, in parti-
colare il commercio elettronico, nel mer-
cato interno («direttiva sul commercio 
elettronico»), deve essere interpretato 
nel senso che esso si applica al gestore 
di un mercato online qualora non abbia 
svolto un ruolo attivo che gli permetta di 
avere conoscenza o controllo circa i dati 
memorizzati.

Detto gestore svolge un ruolo siffatto al-
lorché presta un’assistenza che consiste 
in particolare nell’ottimizzare la presen-
tazione delle offerte in vendita di cui trat-
tasi o nel promuoverle.
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Quando non ha svolto un ruolo attivo 
nel senso indicato al paragrafo preceden-
te e dunque la sua prestazione di servi-
zio rientra nell’ambito di applicazione 
dell’art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, 
il gestore di un mercato online, in una 
causa che può comportare una condan-
na al pagamento di un risarcimento dei 
danni, non può tuttavia avvalersi dell’e-
sonero dalla responsabilità previsto nella 
suddetta disposizione qualora sia stato al 
corrente di fatti o circostanze in base ai 
quali un operatore economico diligente 
avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle 
offerte in vendita di cui trattasi e, nell’i-
potesi in cui ne sia stato al corrente, non 
abbia prontamente agito conformemente 
al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14.

(v. punti 123-124, dispositivo 6)

7. L’art.  11, terza frase, della direttiva 
2004/48, sul rispetto dei diritti di pro-
prietà intellettuale, deve essere interpre-
tato nel senso che esso impone agli Stati 
membri di far sì che gli organi giurisdi-
zionali nazionali competenti in materia 
di tutela dei diritti di proprietà intellet-
tuale possano ingiungere al gestore di 
un mercato online di adottare provve-
dimenti che contribuiscano non solo a 
far cessare le violazioni di tali diritti ad 
opera degli utenti di detto mercato, ma 
anche a prevenire nuove violazioni della 
stessa natura. Tali ingiunzioni devono es-
sere efficaci, proporzionate, dissuasive e 
non devono creare ostacoli al commercio 
legittimo.

(v. punto 144, dispositivo 7)


	Causa C-324/09

