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WYROK TRYBUNALU (wielka izba)
z dnia 12 lipca 2011 r.*

W sprawie C-324/09

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (Zjednoczone Krélestwo) postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r.,
ktére wptyneto do Trybunatu w dniu 12 sierpnia 2009 r., w postepowaniu:

L’Oréal SA,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L’Oréal (UK) Ltd

przeciwko

eBay International AG,

* Jezyk postepowania: angielski.
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eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

TRYBUNAL (wielka izba),

w sktadzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, ].N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, ].C. Bo-
nichot, K. Schiemann, J.J. Kasel i D. Svaby, prezesi izb, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta,
M. Ilesic¢ (sprawozdawca), M. Safjan i M. Berger, sedziowie,
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rzecznik generalny: N. Jadskinen,
sekretarz: L. Hewlett, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 czerw-
ca2010r,,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— wimieniu L'Oréal SA i in. przez H. Carra i D. Andersona, QC, oraz przez T.Mit-
chesona, barrister,

— w imieniu eBay International AG i in. przez adwokatéw T. van Innisa i G. Glasa,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez H. Walker i L. Seeborutha,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw, wspieranych przez C. May, barrister,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Berguesa, B. Beaupére-Manokhe,
J. Gstalstera oraz B. Cabouata, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu wloskiego przez G. Palmieri, dzialajaca w charakterze pelno-
mocnika, wspierana przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu rzadu polskiego przez M. Dowgielewicza i A. Rutkowska, dziatajacych
w charakterze pelnomocnikdw,
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— w imieniu rzadu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa, dzialajacego w cha-
rakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Kramera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 9 grudnia
2010,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 51 7
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej ,, dyrektywa
89/104”), art. 9 i 13 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), art. 14 dyrekty-
wy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektérych aspektéw prawnych ustug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegélno-
$ci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (,dyrektywy o handlu
elektronicznym”) (Dz.U. L 178, s. 1) oraz art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wta-
snosci intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).
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Whiosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy L'Oréal SA oraz jej spét-
kami zaleznymi, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie
i L'Oréal (UK) Ltd (zwanymi dalej tacznie ,L'Oréal”), a trzema spotkami zaleznymi
eBay Inc., a mianowicie eBay International AG, eBay Europe SARL i eBay (UK) Ltd
(zwanymi dalej tacznie ,eBay”), jak réwniez S. Pottsem, T. Ratchford, M. Ormsby,
J. Clarkiem, J. Clarke, G. Foxem i R. Bi (zwanymi dalej ,pozwanymi osobami fizyczny-
mi”), dotyczacego wprowadzenia bez zgody L'Oréal jej towaréw do obrotu za pomoca
rynku online, ktérego operatorem jest eBay.

I — Ramy prawne

A — Dyrektywa 89/104 i rozporzgdzenie nr 40/94

Dyrektywa 89/104 i rozporzadzenie nr 40/94 zostaly uchylone, odpowiednio, dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25), ktéra weszta w zy-
cie w dniu 28 lutego 2008 r., oraz rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona)
(Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszto w zycie 13 kwietnia 2009 r. Jednakze z uwagi na chwi-
le zajscia okolicznosci faktycznych w sporze przed sadem krajowym zastosowanie
w nim winny znajdowac wciaz dyrektywa 89/104 i rozporzadzenie nr 40/94.

Artykul 5 dyrektywy 89/104, zatytutowany ,Prawa przyznane przez znak towarowy’,
brzmi nastepujaco:
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»1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego
znaku. Wtasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trze-
cim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa
do znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug,
ktorych dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad wérdd opinii publicznej [odbiorcéw], ktére obejmuje praw-
dopodobienistwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze rowniez postanowic, ze wlasciciel jest upraw-
niony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzy-
wania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlno-
towego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdlnotowy znak towarowy, w przypadku gdy
cieszy sie on renoma we Wspdlnocie [panstwie czlonkowskim] i w przypadku gdy
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna korzys¢
z powodu lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspdlnoto-
wego znaku towarowego [czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru
lub renomy znaku towarowego badz tez dziala na ich szkode].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 moga by¢ zabronione, miedzy innymi, nastepujace dziata-
nia:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie
w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym
oznaczeniem,;
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c) przywoz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Brzmienie art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 odpowiadalo zasadniczo
brzmieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Artykul 9 ust. 2 tego rozporzadzenia odpo-
wiadat art. 5 ust. 3 wspomnianej dyrektywy. Jezeli chodzi o art. 9 ust. 1 lit. c¢) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, stanowil on:

»Wspolnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego zna-
ku. Wlasciciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trze-
cim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym:

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspélnotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych
zarejestrowano wspoélnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on re-
noma we Wspoélnocie i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasad-
nionej przyczyny powoduje nienalezng korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla
odrdzniajacego charakteru lub renomy wspélnotowego znaku towarowego [po-
wodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub re-
nomy wspdlnotowego znaku towarowego badz tez dzialalo na ich szkode]”

Artykut 7 dyrektywy 89/104, zatytulowany ,Wyczerpanie praw przyznanych przez
znak towarowy’, stanowit:

»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku
w odniesieniu do towaréw, ktére zostaly wprowadzone do obrotu na terytorium [Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego] pod tym znakiem towarowym przez wlascicie-
la lub za jego zgoda.
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2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody,
aby sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi towarami, szczegdlnie w przypadku, gdy stan
towardw zmienit si¢ lub pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 ,wspélnotowy znak towarowy nie
uprawnia wlasciciela do zakazania jego uzywania w odniesieniu do towaréw, ktére
zostaly wprowadzone do obrotu [w Unii Europejskiej] pod tym znakiem towarowym
przez wlasciciela lub za jego zgoda” Brzmienie art. 13 ust. 2 tego rozporzadzenia jest
identyczne z brzmieniem art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104.

B — Dyrektywa 2000/31 (,,dyrektywa o handlu elektronicznym”)

Artykul 2 lit. a) dyrektywy 2000/31 definiuje ,ustugi spoteczenstwa informacyjne-
go” przez odeslanie do art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajacej procedure udzielania informacji
w dziedzinie norm i przepiséw technicznych oraz zasad dotyczacych ustug spole-
czenstwa informacyjnego (Dz.U. L 204, s. 37), zmienionej dyrektywa 98/48/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. (Dz.U. L 217, s. 18) (zwanej dalej
~dyrektywa 98/34”), jako ,kazd[a] ustug[e] normalnie $wiadczon[a] za wynagrodze-
niem, na odlegtos¢, droga elektroniczna i na indywidualne zadanie odbiorcy ustug”

Artykut 1 ust. 2 dyrektywy 98/34 przewiduje dalej:
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Do cel6éw niniejszej definicji:

— »na odleglo$¢« oznacza ustuge $wiadczong bez réwnoczesnej obecnosci stron,

— »droga elektroniczna« oznacza, iz ustuga jest przesytana pierwotnie i otrzymywa-
na w miejscu przeznaczenia za pomocg sprzetu elektronicznego do przetwarza-
nia [...] oraz przechowywania danychii [...] jest catkowicie przesytana, kierowana
i otrzymywana za pomoca kabla, odbiornika radiowego, §rodkéw optycznych lub
innych $rodkéw elektromagnetycznych,

— »na indywidualne zadanie odbiorcy uslug« oznacza, ze ustuga $wiadczona jest
poprzez przesytanie danych na indywidualne zadanie.

Artykut 6 dyrektywy 2000/31 stanowi:

»Poza innymi wymaganiami dotyczacymi informacji przewidzianymi przez prawo
wspolnotowe panstwa cztonkowskie zapewniaja, ze informacje handlowe, ktére sta-
nowig czes¢ uslugi spoleczenstwa informacyjnego lub ktére stanowia taka usluge,
[beda] spelnialy co najmniej nastepujace warunki:

b) osoba fizyczna lub prawna, w imieniu ktérej udziela sie informacji handlowej, jest
wyraZnie rozpoznawalna;
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Rozdzial II dyrektywy 2000/31 zawiera sekcje 4, zatytulowana ,Odpowiedzialnos¢
ustugodawcow bedacych posrednikami’, ktéra miesci w sobie art. 12—-15.

Artykul 14 dyrektywy 2000/31, zatytulowany ,Hosting’, stanowi:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze w przypadku $wiadczenia ustugi spole-
czenistwa informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji przekazanych
przez ustugobiorce ustugodawca nie byl [bedzie] odpowiedzialny za informacje prze-
chowywane na zadanie ustugobiorcy, pod warunkiem ze:

a) ustugodawca nie ma wiarygodnych wiadomo$ci o bezprawnym charakterze dzia-
talnosci lub informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych — nie
wie o stanie faktycznym lub okoliczno$ciach, ktére w sposéb oczywisty §wiadcza
o tej bezprawnosci;

lub

b) ustugodawca podejmuje niezwlocznie odpowiednie dziatania w celu usuniecia
lub uniemozliwienia dostepu do informacji, gdy uzyska takie wiadomosci lub zo-
stanie o nich powiadomiony.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli uslugobiorca dziata z upowaznienia albo pod
kontrola uslugodawcy.
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3. Niniejszy artykut nie ma wplywu na mozliwo$¢ wymagania od ustugodawcy przez
sady lub organy administracyjne, zgodnie z systemem prawnym panstw cztonkow-
skich, zeby przerwal on naruszenia prawa lub im zapobiegl, oraz nie ma wptywu na
mozliwo$¢ ustanowienia procedur regulujacych usuwanie lub uniemozliwianie do-
stepu do tych informacji przez panstwa czlonkowskie”.

Artykul 15 dyrektywy 2000/31, zatytutowany ,Brak ogélnego obowiazku w zakresie
nadzoru’, przewiduje:

»1. Panstwa czlonkowskie nie nakladaja na ustugodawcéw s$wiadczacych ustugi
okreslone w art. 12, 13 i 14 ogdlnego obowigzku nadzorowania informacji, ktére
przekazuja lub przechowuja, ani ogélnego obowiazku aktywnego poszukiwania fak-
téw i okoliczno$ci wskazujacych na bezprawna dziatalnosc.

Rozdzial III dyrektywy 2000/31 zawiera miedzy innymi art. 18, zatytulowany ,Po-
wodztwo’, ktdry stanowi:

»1. Panstwa cztonkowskie zadbaja o to, zeby powddztwa dostepne w prawie krajo-
wym dotyczace uslug spoteczeristwa informacyjnego umozliwialy szybkie podjecie
$rodkdw, facznie ze $srodkami tymczasowymi majacymi na celu przerwanie kazdego
rzekomego [podnoszonego] naruszenia prawa oraz zapobiezenie wszelkim dalszym
szkodom.
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C — Dyrektywa 2004/48 (,dyrektywa w sprawie egzekwowania praw wilasnosci
intelektualnej”)

Motywy 1-3, 23, 24-i 32 dyrektywy 2004/48 stanowia:

»(1)

(2)

3)

(23)

Osiagniecie rynku wewnetrznego wiaze sie z wyeliminowaniem ograniczen
swobodnego przeptywu i zaklécen konkurencji, tworzac srodowisko sprzyjajace
[przy stworzeniu $rodowiska sprzyjajacego] innowacjom i inwestycjom. W tym
konteks$cie ochrona wlasnosci intelektualnej jest podstawowym elementem [...].

Ochrona wlasnoéci intelektualnej [...] nie moze ogranicza¢ wolnosci stowa,
swobodnego przeplywu informacji ani ochrony danych osobowych, z ochrona
danych w Internecie wlacznie.

Przy braku skutecznie dzialajacych srodkéw realizacji praw wlasnosci intelek-
tualnej innowacyjnosc¢ i kreatywno$¢ sa hamowane, a inwestycje spadaja. Nie-
zbedne jest wiec zapewnienie skutecznego stosowania [w Unii] prawa material-
nego w zakresie wlasnosci intelektualnej, stanowiacego obecnie znaczng cze$¢
dorobku wspélnotowego. |[...]

[...] podmioty uprawnione powinny mie¢ mozliwo$¢ wystapienia o nakaz sado-
wy przeciwko posrednikowi, z ktérego uslug korzystata strona trzecia przy naru-
szaniu prawa wlasnosci przemystowej nalezacego do podmiotu uprawnionego.
Warunki i procedury odnoszace si¢ do takich nakazéw nalezy pozostawi¢ prawu
wewnetrznemu panstwa cztonkowskiego. W zakresie naruszen praw autorskich
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i praw pokrewnych, pelny poziom harmonizacji zostal juz przewidziany w dy-
rektywie 2001/29/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektorych aspektéw praw autorskich i pokrewnych
w spoleczenstwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10)]. Z tego wzgledu niniejsza
dyrektywa nie moze mie¢ wplywu na art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE.

(24) Zaleznie od przypadku i jesli jest to uzasadnione okolicznosciami, przewidywa-
ne $rodki, procedury i srodki naprawcze powinny obejmowac srodki zakazujace,
ktére zapobiegna dalszym naruszeniom praw wlasnosci intelektualnej. [...]

(32) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uzna-
nych w szczegé6lnosci w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szcze-
goélnosci niniejsza dyrektywa zmierza do zapewnienia pelnego poszanowania
praw okreslonych w art. 17 ust. 2 tej karty”.

Artykul 2 dyrektywy 2004/48, ktdry definiuje zakres jej stosowania, stanowi:

»1. Bez uszczerbku dla srodkéw przewidzianych lub srodkéw, ktére moga by¢ prze-
widziane w prawie [Unii] lub krajowym w zakresie, w jakim te srodki moga dawac
wlascicielom praw wieksze korzysci, przewidziane niniejsza dyrektywa procedury
i $rodki naprawcze stosuje sie [...] do wszelkich naruszen praw wilasnosci intelektual-
nej okreslonych w prawie wspélnotowym i/lub prawie wewnetrznym zainteresowa-
nego panstwa cztonkowskiego.

I - 6085



17

18

WYROK Z DNIA 12.7.2011 r. — SPRAWA C-324/09

3. Niniejsza dyrektywa nie wptywa na:

a) [...] dyrektywe 2000/31/WE, a zwlaszcza art. 12—-15 dyrektywy 2000/31/WE;

Rozdzial II dyrektywy 2004/48, zatytutowany ,,Srodki, procedury i §rodki naprawcze’,
obejmuje szes¢ sekcji, z ktérych pierwsza, zatytulowana ,Przepisy ogblne’, zawiera
art. 3 brzmiacy nastepujaco:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja objete niniejsza dyrektywa $rodki, procedury
i srodki naprawcze niezbedne do stosowania praw wlasnosci intelektualnej. Powyzsze
$rodki, procedury i srodki naprawcze sa sprawiedliwe i stuszne oraz nie sa nadmiernie
skomplikowane czy kosztowne, ani tez nie pociagaja za soba nierozsadnych ograni-
czen czasowych czy nieuzasadnionych opdznien.

2. Powyzsze $rodki, procedury i srodki naprawcze sg [...] skuteczne, proporcjonalne
i odstraszajace i stosowane w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu ograniczen handlu

»

prowadzonego zgodnie z prawem [...]"

Rozdzial II sekcja 5 dyrektywy 2004/48 jest zatytulowana ,Srodki wynikajace z decy-
zji odnos$nie do meritum sprawy” Obejmuje art. 10-12, zatytufowane odpowiednio
»Srodki naprawcze’, ,Zakazy sadowe” i ,Srodki alternatywne”.
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Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2004/48:

»Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze tam, gdzie podjeta zostala decyzja sadu
stwierdzajaca naruszenie prawa wilasnosci intelektualnej, organy sadowe moga wyda-
wac naruszajacym zakaz kontynuacji naruszenia. Jesli tak przewiduje prawo krajowe,
niewypelnienie zakazu poddaje naruszajacego, gdzie wlasciwe, powtarzalnej karze
pienieznej w celu zapewnienia zgodnosci z zakazem. Panistwa cztonkowskie zapew-
niaja tez wlascicielom mozliwos¢ sktadania wniosku o zakaz [nakaz] wobec posred-
nikéw, z ktérych ustug korzysta strona [osoba] trzecia do naruszania prawa wlasnosci
intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowien art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”.

Wspomniany art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 stanowi:

»Panstwa czlonkowskie zapewnia, aby [Ze] podmioty praw autorskich [beda] mo-
gly wnioskowa¢ o wydanie nakazu przeciwko posrednikom, ktérych ustugi sa wy-
korzystywane przez strone [osobe] trzecia w celu naruszenia praw autorskich lub
pokrewnych”.

D — Dyrektywa 76/768 (,dyrektywa w sprawie produktéw kosmetycznych”)

Artykul 6 ust. 1 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli-
zenia ustawodawstw panstw czlonkowskich dotyczacych produktéw kosmetycznych
(Dz.U. L 262, s. 169), zmienionej dyrektywa 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U. L 66, s. 26), stanowi:

I - 6087



WYROK Z DNIA 12.7.2011 r. — SPRAWA C-324/09

»Panstwa czlonkowskie przyjma niezbedne srodki majace na celu zapewnienie, iz do
obrotu bedg mogty by¢ wprowadzane wylacznie produkty kosmetyczne w pojemni-
kach i opakowaniach zbiorczych, ktére posiadaja nastepujace, nieusuwalne, tatwe do
odczytania i widoczne informacje; informacje wymienione w lit. g) musza zosta¢ jed-
nakze umieszczone tylko na opakowaniu zbiorczym:

a) nazwisko lub nazwe i adres lub siedzibe statutowa producenta lub osoby odpo-
wiedzialnej za sprzedaz produktu kosmetycznego, ktéra ma siedzibe na terenie
Wspdlnoty. [...];

b) nominalng zawarto$¢ w momencie pakowania [...];

c) date minimalnej trwatosci [...];

d) szczegélne $rodki ostroznosci, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas uzycia [...];

e) numer partii produktu lub odno$niki pozwalajace na identyfikacje tej partii [...]

f) funkcje produktu, chyba ze wyraznie wynika ona z prezentacji produktu
kosmetycznego;

g) wykaz skladnikéw [...].
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E — Uregulowania krajowe

Postanowienia dyrektywy 89/104 wprowadzone zostaly do prawa krajowego w dro-
dze Trade Marks Act 1994 (ustawy z 1994 r. o znakach towarowych). Transpozycja
art. 5 ust. 1-3 dyrektywy 89/104 zostata dokonana w art. 10 tej ustawy.

Postanowienia dyrektywy 2000/31 zostaly wprowadzone do prawa krajowego
w drodze Electronic Commerce Regulations (przepiséw o handlu elektronicznym).
Transpozycja art. 14 dyrektywy 2000/31 zostala zapewniona przez zasade 19 tego
uregulowania.

Jezeli chodzi o art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, Zjednoczone Krélestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej nie wydalo przepiséw szczegélnych majacych
na celu dostosowanie si¢ do tego przepisu. Uprawnienie do wydawania nakazéw jest
jednak uregulowane w art. 37 Supreme Court Act (ustawy o sadzie najwyzszym),
zgodnie z ktérym High Court moze wydawa¢ nakazy we wszystkich przypadkach,
w ktérych wydaje sie to uzasadnione i stosowne [,,in all cases in which it appears to be
just and convenient to do so”].

Postanowienia dyrektywy 76/768 zostaly wprowadzone do prawa krajowego w dro-
dze przepiséw dotyczacych produktéw kosmetycznych (Cosmetic Products Regula-
tions). Zasada 12 tej regulacji stanowi odpowiednik art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768,
a jej naruszenie moze stanowic czyn zabroniony.
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II — Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

L'Oréal jest producentem i dostawca perfum, kosmetykéw oraz produktéw do piele-
gnacji wloséw. W Zjednoczonym Kroélestwie jest wiascicielem kilku krajowych zna-
kéw towarowych. Jest takze wlascicielem wspolnotowych znakéw towarowych.

Dystrybucja produktéw L'Oréal odbywa sie za posrednictwem zambknietej sieci dys-
trybucji, w ramach ktérej autoryzowani dystrybutorzy nie sa uprawnieni do dostar-
czania produktéw innym dystrybutorom.

eBay jest operatorem rynku elektronicznego w Internecie, na ktérym zamieszczane
sq ogloszenia o towarach oferowanych do sprzedazy przez osoby, ktére zarejestrowa-
ly sie w tym celu w eBay i utworzyly w jego serwisie konto sprzedajacego. Od transak-
cji zawieranych na swoim rynku elektronicznym eBay pobiera wyrazona procentowo
prowizje.

eBay pozwala potencjalnym klientom uczestniczy¢ w licytacji dotyczacej przedmio-
téw oferowanych przez sprzedajacych. Umozliwia on takze sprzedaz bez przepro-
wadzenia aukcji, po stalej cenie, za posrednictwem systemu ,kup teraz” Ponadto
sprzedajacy moga zaklada¢ w serwisie eBay ,sklepy internetowe” W takim sklepie
dostepne sa wszystkie towary wystawiane przez danego sprzedajacego na sprzedaz
w danej chwili.

Sprzedajacy i kupujacy zobowiazani sg zaakceptowac ustalone przez eBay warunki
korzystania z rynku elektronicznego online. Warunki te obejmuja zakaz sprzedazy
towaréw podrobionych i naruszania praw do znakéw towarowych.
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W razie potrzeby eBay udziela sprzedajacym wsparcia w zakresie optymalizacji ich
oferty, w tworzeniu wlasnych sklepéw online oraz w promocji i zwiekszeniu sprzeda-
zy. Dla niektdérych towaréw oferowanych do sprzedazy na swoim rynku elektronicz-
nym online prowadzi on akcje reklamowe w postaci zlecania wy$wietlania ogloszen
reklamowych przez operatoréw wyszukiwarek, takich jak Google.

W dniu 22 maja 2007 r. L'Oréal wystosowata pismo, w ktérym poinformowata eBay
o swych obawach dotyczacych rozpowszechnionych na wielka skale i dokonywanych
za posrednictwem europejskich serwiséw eBay transakcji naruszajacych przystuguja-
ce jej prawa wlasnosci intelektualnej.

Nie bedac usatysfakcjonowana odpowiedzia eBay, L'Oréal wniosta przeciwko temu
operatorowi kilka powddztw w réznych panstwach cztonkowskich, w tym powddz-
two do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

L'Oréal wniosta do High Court of Justice o stwierdzenie, po pierwsze, Ze eBay i po-
zwane osoby fizyczne ponosza odpowiedzialno$¢ za zrealizowana przez te ostatnie
osoby za posrednictwem serwisu www.ebay.co.uk sprzedaz 17 przedmiotéw, ktéra
w przekonaniu L'Oréal stanowila naruszenie przystugujacych jej praw do graficzne-
go wspdlnotowego znaku towarowego zawierajacego elementy stowne ,Amor Amor”
i do stownego krajowego znaku towarowego ,Lancéme”.

Miedzy L'Oréal i eBay bezsporne jest, ze spo$réd 17 przedmiotéw dwa stanowily
podrobione towary markowe L'Oréal.

Jezeli chodzi o pietnascie pozostalych przedmiotéw, jakkolwiek L'Oréal nie twierdzi,
ze sa one podrobione, to uwaza jednak, ze ich sprzedaz stanowi naruszenie przystu-
gujacych jej praw do znaku towarowego, gdyz niektdre z nich, jako testery i prob-
ki, w ogéle nie byly przeznaczone do sprzedazy, a inne, stanowiac markowe towary
L'Oréal, byly przeznaczone do sprzedazy w Ameryce Pétnocnej, a nie na terytorium
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej ,EOG”). Ponadto niektére ze
wspomnianych przedmiotéw byly sprzedawane bez opakowania.

Odstepujac na tym etapie postepowania od rozstrzygania kwestii dotyczacej tego,
w jakim zakresie doszlo do naruszenia przystugujacych L'Oréal praw do znaku, High
Court of Justice potwierdzil, ze pozwane osoby fizyczne dokonaly w serwisie www.
ebay.co.uk sprzedazy opisanej przez L'Oréal.

Po drugie, L'Oréal twierdzi, ze eBay ponosi odpowiedzialno$¢ za uzywanie znakéw
L'Oréal z tytulu wyswietlania tych znakéw w swoim serwisie i w serwisach operato-
réow wyszukiwarek takich jak Google, jak réwniez wyswietlania linkéw sponsorowa-
nych uaktywnianych przez wpisanie do wyszukiwarki hasta odpowiadajacego wspo-
mnianym znakom.

Co sie tyczy tego ostatniego zarzutu, bezsporne jest, ze eBay, poprzez wybér stéw klu-
czowych odpowiadajacych znakom towarowym L'Oréal w ramach oferowanej przez
Google uslugi odsylania ,AdWords’, powoduje — za kazdym razem, gdy dojdzie do
zbiezno$ci miedzy takim stowem kluczowym a hastem wpisanym przez internaute do
wyszukiwarki Google — wyswietlanie linku reklamowego prowadzacego do serwisu
www.ebay.co.uk. Link ten ukazuje sie w rubryce ,linki sponsorowane’, znajdujacej si¢
po prawej stronie albo w gérnej czesci ekranu wyswietlanego przez Google.

Tak wiec jezeli w dniu 27 marca 2007 r. internauta wprowadzit do wyszukiwarki Go-
ogle slowa ,,shu uemura’, ktére odpowiadaja w zasadzie stownemu krajowemu znako-
wi towarowemu ,,Shu Uemura” L'Oréal, w rubryce ,linki sponsorowane” ukazywata
sie nastepujaca reklama eBay:

»Shu Uemura
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Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”

»[Shu Uemura

Wspaniale okazje Shu uemura

Kupuj w eBay i oszczedzaj!

"www.ebay.co.uk].

Klikniecie na ten link reklamowy powodowalo przejscie do serwisu www.ebay.co.uk,
w ktérym wskazywano, ze ,znaleziono 96 przedmiotéw dla shu uemura” Wiekszos¢
z tych przedmiotéw byla wyraznie opatrzona wzmianka o ich pochodzeniu z Hongu
Kongu.

Podobnie, wsiréd innych przykladéw, jezeli w dniu 27 marca 2007 r. internauta wpro-
wadzil do wyszukiwarki Google stowa ,matrix hair’, ktére odpowiadaja czesciowo
sfownemu krajowemu znakowi towarowemu ,Matrix” L'Oréal, we wspomnianej ru-
bryce ,linki sponsorowane” ukazywata sie nastepujaca reklama eBay:

»Matrix hair
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Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

"www.ebay.co.uk

»[Matrix hair

Fantastycznie niskie ceny

Nasy¢ swoja pasje na eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk]”

Po trzecie, L'Oréal podniosta, ze nawet gdyby eBay nie ponosil odpowiedzialnosci za
naruszenia praw do jej znakéw, nalezaloby wyda¢ wobec niego nakaz na podstawie
art. 11 dyrektywy 2004/48.

L'Oréal zawarla ugode z niektérymi pozwanymi osobami fizycznymi (S. Pottsem,
T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarkiem i J. Clarke) i doprowadzita do wydania wyroku
zaocznego wobec pozostalych z nich (G. Foxa i R. Bi). Nastepnie w marcu 2009 r.
przed High Court of Justice odbyla sie rozprawa w sprawie wytoczonej przeciwko
eBay.
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Wyrokiem z dnia 22 maja 2009 r. High Court of Justice dokonatl oceny niektérych
okolicznosci faktycznych i stwierdzil, ze na 6wczesnym etapie postepowania nie
mozna bylo rozstrzygna¢ sprawy, poniewaz istnialy kwestie wymagajace wykladni
Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

We wspomnianym wyroku High Court of Justice stwierdzil, Ze eBay zainstalowal filtr
majacy wyszukiwac oferty, ktére moglyby narusza¢ warunki korzystania z jego ser-
wisu. Wspomniany sad stwierdzil réwniez, ze eBay opracowal program ,VeRO” (,Ve-
rified Rights Owner”), bedacy systemem powiadamiania i usuwania, majacy na celu
zapewnienie podmiotom, ktérym przysluguja prawa wlasnosci intelektualnej, pomo-
cy w usuwaniu z rynku elektronicznego ogloszen stanowiacych naruszenia. L'Oréal
odmoéwita udzialu w tym programie, twierdzac, ze nie jest on zadowalajacy.

High Court of Justice wskazal takze, ze w stosunku do sprzedajacych, ktérzy dopuscili
sie naruszenia warunkéw korzystania z rynku elektronicznego online, eBay stosuje
sankcje, takie jak czasowe czy wrecz stale zawieszenie takiego sprzedajacego.

Mimo przedstawionych powyzej stwierdzen High Court of Justice uznal, ze eBay
moze podja¢ dodatkowe dzialania w celu ograniczenia liczby dokonywanych za po-
$rednictwem jego rynku elektronicznego online transakcji sprzedazy, ktére stanowia
naruszenie praw wlasnosci intelektualnej. W ocenie tego sadu eBay méglby zainsta-
lowa¢ dodatkowe filtry. Méglby takze wlaczy¢ do swego regulaminu zakaz sprzedazy
bez zgody wlasciciela znaku towaréw markowych niepochodzacych z EOG. Powinien
ponadto wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia w zakresie liczby towaréw mogacych
stanowi¢ przedmiot jednocze$nie zamieszczanych ogloszen i bardziej rygorystycznie
stosowac przewidziane sankcje.

High Court of Justice uscisla jednak, ze fakt, iz eBay mogltby powzig¢ dodatkowe dzia-
tania, niekoniecznie oznacza, ze jest on do tego prawnie zobowigzany.
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so Orzeczeniem z dnia 16 lipca 2009 r., wydanym w nastepstwie wyroku z dnia 22 maja
2009 r., High Court of Justice postanowit zawiesi¢ postepowanie i zwrdcic sie do Try-
bunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Jezeli testery perfum i kosmetykéw (tzn. prébki uzywane przy prezentacji towa-

réw konsumentom w placéwkach handlu detalicznego) oraz »dramming bottles«
(tzn. pojemniki, z ktérych moga by¢ pobierane niewielkie ilo$ci w celu podarowa-
nia ich konsumentom w formie bezplatnych prébek), ktére nie sa przeznaczone
do sprzedazy konsumenckiej (i sa czesto oznaczone »nie do sprzedazy« lub »nie
do sprzedazy indywidualnej«), sg dostarczane nieodptatnie autoryzowanym dys-
trybutorom wlasciciela znaku towarowego, to czy takie towary zostaly »wprowa-
dzone do obrotu« w rozumieniu art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1
[rozporzadzenia nr 40/94]?

Czy usunigcie z perfum i kosmetykéw [opakowania zewnetrznego] stanowi dla
wlasciciela znaku towarowego »uzasadniona przyczyne« sprzeciwu wobec dal-
szego obrotu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 [dyrektywy
89/104] i art. 13 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94?

Czy odpowiedz na pytanie drugie powyzej bylaby inna, gdyby:

a) wskutek usunigcia [opakowania zewnetrznego] odpakowane towary nie
byly opatrzone danymi wymaganymi na podstawie art. 6 ust. 1 [dyrektywy
76/768], a w szczegdlnosci nie zawieraly wykazu skladnikéw lub nie wskazy-
waly terminu przydatnosci?

b) wskutek braku takich danych oferowanie do sprzedazy lub sprzedaz odpako-
wanych towaréw stanowilyby czyn zabroniony wedlug prawa karnego pan-
stwa cztonkowskiego, w ktorym sa one oferowane do sprzedazy lub sprzeda-
wane przez osoby trzecie?
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Czy odpowiedz na pytanie drugie powyzej bylaby inna, gdyby dalszy obrét szko-
dzil lub mégt szkodzi¢ wizerunkowi towaréw i tym samym renomie znaku towa-
rowego? Jesli tak, to czy taki skutek objety jest domniemaniem, czy tez wymaga
sie jego udowodnienia przez wlasciciela znaku towarowego?

W przypadku gdy [operator rynku elektronicznego] online nabedzie od opera-
tora wyszukiwarki mozliwo$¢ korzystania z oznaczenia, ktére jest identyczne
z zarejestrowanym znakiem towarowym, jako stowa kluczowego, skutkiem czego
oznaczenie to jest wyswietlane uzytkownikowi przez wyszukiwarke w sponsoro-
wanym linku do witryny operatora rynku elektronicznego online, to czy wyswie-
tlenie tego oznaczenia w linku sponsorowanym stanowi »uzywanie« oznaczenia
w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporza-
dzenia nr 40/94]?

Jezeli klikniecie na sponsorowany link okreslony w pytaniu piatym powyzej kie-
ruje uzytkownika bezposrednio do reklam lub ofert sprzedazy towaréw identycz-
nych z tymi, dla ktérych zarejestrowany jest znak towarowy, pod oznaczeniem
umieszczonym w witrynie przez osobe trzecia, z ktérych to towaréw niektére
naruszaja prawa do znaku towarowego, a inne nie naruszaja praw do znaku to-
warowego ze wzgledu na odmienny status danych towaréw, to czy stanowi to
uzywanie oznaczenia przez operatora rynku online »dla« towaréw naruszaja-
cych prawa wlasnosci intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. ¢) [dyrektywy
89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia nr 40/94]?

W przypadku gdy towary reklamowane i oferowane do sprzedazy na witrynach
okreslonych w pytaniu széstym powyzej obejmuja towary, ktére nie zostaty wpro-
wadzone do obrotu w EOG przez wlasciciela znaku towarowego lub za jego zgo-
da, to czy aby takie uzywanie podlegalo zakresowi art. 5 ust. 1 lit. ¢) [dyrektywy
89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporzadzenia nr 40/94], a nie podlegalo zakre-
sowi art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 [rozporzadzenia nr 40/94],
wystarczy, ze reklama lub oferta sprzedazy jest skierowana do konsumentéw na
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obszarze, dla ktérego zastrzezono znak towarowy, czy tez wlasciciel znaku towa-
rowego musi wykaza¢, ze reklama lub oferta sprzedazy nieuchronnie skutkuje
wprowadzeniem danych towaréw do obrotu na obszarze, dla ktérego zastrzezono
znak towarowy?

Czy odpowiedz na pytania od piatego do siédmego powyzej bylaby inna, gdyby
uzywanie, ktéremu wtasciciel znaku towarowego zarzuca naruszanie prawa do
tego znaku, polegalo na wyswietlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora
rynku elektronicznego online, a nie w linku sponsorowanym?

Jezeli wystarczy, ze reklama lub oferta sprzedazy jest skierowana do konsumen-
téw na obszarze, dla ktérego zastrzezono znak towarowy, aby takie uzywanie
podlegato zakresowi art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [roz-
porzadzenia nr 40/94], a nie podlegato zakresowi art. 7 [...] [dyrektywy 89/104]
iart. 13 [...] [rozporzadzenia nr 40/94]:

a) to czy takie uzywanie polega na »przechowywaniu informacji przekazanych
przez ustugobiorce« w rozumieniu art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31] lub
obejmuje takie przechowywanie?

b) jezeli uzywanie to nie polega wylacznie na czynno$ciach podlegajacych za-
kresowi art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31], ale obejmuje takie czynnosci, to
czy operator rynku online jest zwolniony z odpowiedzialnosci w zakresie,
w jakim uzywanie polega na takich czynno$ciach, a jezeli tak, to czy mozna
przyznac odszkodowanie lub inny pieniezny $rodek naprawczy z tytutu takie-
go uzywania w zakresie, w jakim nie jest on zwolniony z odpowiedzialno$ci?
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¢) w okolicznos$ciach gdy operator rynku elektronicznego online wie, ze towary
byly reklamowane, oferowane do sprzedazy i sprzedawane w jego witrynie
z naruszeniem zarejestrowanych znakéw towarowych i ze te zarejestrowa-
ne znaki towarowe prawdopodobnie nadal beda naruszane w ten sposéb po-
przez reklamowanie, oferowanie do sprzedazy i sprzedaz tych samych lub po-
dobnych towaréw przez tych samych lub réznych uzytkownikéw witryny, to
czy stanowi to »wiarygodne wiadomosci« lub »wiedze« w rozumieniu art. 14
ust. 1 [dyrektywy 2000/31]?

10) Jezeli ustugi posrednika, takiego jak operator witryny, byly wykorzystywane przez
osobe trzecia do naruszania praw do zarejestrowanego znaku towarowego, to czy
art. 11 [dyrektywy 2004/48] wymaga, aby panstwa czlonkowskie zapewnily, ze
wlasciciel znaku towarowego bedzie mdgt uzyskac nalozenie na posrednika na-
kazu majacego na celu zapobiegnigecie dalszemu naruszaniu praw do tego znaku
towarowego, w odréznieniu od zakazu kontynuacji danego konkretnego narusze-
nia, a jesli tak, jaki winien by¢ zakres zakazu, ktéry ma by¢ dostepny?”.

III — W przedmiocie pytan prejudycjalnych

A — W przedmiocie pytan od pierwszego do czwartego oraz pytania siédmego,
dotyczgcych sprzedazy towaréw markowych na rynku elektronicznym online

1. Rozwazania wstepne

Jak zostato wskazane w pkt 36 i 37 niniejszego wyroku, bezsporne jest, ze za posred-
nictwem serwisu www.ebay.co.uk pozwane osoby fizyczne oferowaly do sprzedazy
i sprzedawaly konsumentom w Unii markowe towary L'Oréal przeznaczone przez te
spolke do sprzedazy w panistwach trzecich, jak réwniez towary nieprzeznaczone do
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sprzedazy, takie jak testery i prébki. Ponadto nie zostato zakwestionowane, ze niekto-
re z tych towaréw byly sprzedawane bez opakowania.

Wprowadzenie do sprzedazy w serwisie www.ebay.co.uk towaréw wprowadzonych
do obrotu w panistwach trzecich wynika réwniez ze stwierdzen przedstawionych po-
krétce w pkt 40 i 41 niniejszego wyroku, zgodnie z ktérymi eBay prowadzit reklame
zamieszczonych we wspomnianym serwisie i pochodzacych z Hong Kongu (Chiny)
ofert sprzedazy towaréw oznaczonych znakiem Shu Uemura.

eBay podwaza teze, ze takie wprowadzenie do sprzedazy na rynku elektronicznym
online moze stanowi¢ naruszenie praw do znakéw towarowych. Zwracajac sie do
Trybunalu z pytaniami od pierwszego do czwartego oraz z pytaniem siédmym, sad
krajowy zmierza do ustalenia, czy takie stanowisko eBay jest wtasciwe.

Przed rozpatrzeniem tych pytan nalezy przypomnie¢, co uczynit takze rzecznik ge-
neralny w pkt 79 swojej opinii, ze co do zasady na przystugujace z tytulu znakéw
towarowych prawa wylaczne mozna powolywacé si¢ jedynie wzgledem podmiotéw
gospodarczych. Wlasciciel znaku towarowego jest bowiem uprawniony do zakaza-
nia uzywania przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do
niego podobnego tylko wtedy, gdy uzywanie to ma miejsce w obrocie handlowym
(zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 An-
heuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 62; a takze z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie
C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. 1-5185, pkt 57).

Wynika stad, ze gdy osoba fizyczna dokonuje sprzedazy towaru markowego za po-
$rednictwem rynku elektronicznego online, jednak transakcja ta nie jest zawierana
w kontekscie prowadzonej przez nia dziatalnosci handlowej, wlasciciel znaku towa-
rowego nie moze powolaé sie na przyslugujace mu na podstawie art. 5 dyrektywy
89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 prawa wylaczne. Jezeli natomiast sprzedaz
dokonywana na takim rynku wykracza — ze wzgledu na rozmiar, czestotliwos$¢ lub
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inne cechy — poza sfere prywatnej dzialtalnosci, sprzedajacy porusza sie ,w obrocie
handlowym” w rozumieniu wspomnianych artykuléw.

W swym wyroku z dnia 22 maja 2009 r. sad krajowy stwierdzil, ze S. Potts, jedna z po-
zwanych os6b fizycznych, dokonal za posrednictwem serwisu www.ebay.co.uk sprze-
dazy duzej liczby przedmiotéw opatrzonych znakami towarowymi L'Oréal. W $wietle
tej okoliczno$ci sad krajowy doszed! do wniosku, ze wspomniana osoba dzialala jako
przedsigbiorca. Podobne stwierdzenia zostaly dokonane w odniesieniu do T. Ratch-
ford, M. Ormsby, J. Clarke, i R. Bi, J. Clarke’a i G. Foxa.

A zatem ze wzgledu na to, Ze wymienione w pkt 51 niniejszego wyroku oferty i trans-
akcje sprzedazy wigzace sie z uzyciem oznaczen identycznych ze znakami towarowy-
mi nalezacymi do L'Oréal lub do nich podobnych miaty miejsce w obrocie handlo-
wym, jak réwniez z uwagi na bezsporno$¢ faktu, ze L'Oréal nie wyrazita zgody na taka
dzialalno$¢, nalezy rozwazy¢, czy spétka ta mogta, na podstawie wszystkich regut
okreslonych w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporzadzenia nr 40/94, a takze
w $wietle orzecznictwa, sprzeciwic si¢ tym ofertom i transakcjom sprzedazy.

2. W przedmiocie oferowania do sprzedazy za posrednictwem rynku elektronicznego
online przeznaczonego dlakonsumentéw w Unii towaréw markowych przeznaczonych
przez wlasciciela znaku do sprzedazy w panstwach trzecich

W pytaniu sidédmym, ktére nalezy rozpatrzy¢ w pierwszej kolejnosci, sad krajowy
zmierza do ustalenia, czy aby wla$ciciel znaku towarowego zarejestrowanego w pan-
stwie cztonkowskim Unii lub wspdlnotowego znaku towarowego moéglt zgodnie z re-
gutami okreslonymi w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporzadzenia nr 40/94
sprzeciwi¢ sie oferowaniu do sprzedazy na rynku elektronicznym online towaréw
oznaczonych tym znakiem niewprowadzonych wcze$niej do obrotu w EOG lub
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w przypadku wspdlnotowego znaku towarowego w Unii, wystarczy, ze oferta sprze-
dazy jest skierowana do konsumentéw zamieszkujacych na terytorium, dla ktérego
zastrzezono znak.

Regutfa ustanowiona w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporzadzenia nr 40/94
przyznaje wlascicielowi znaku towarowego wylaczne prawo pozwalajace mu zakazac
wszystkim osobom trzecim przywozu towaréw opatrzonych znakiem towarowym,
oferowania ich, wprowadzania ich do obrotu lub magazynowania ich w tym celu,
podczas gdy art. 7 tej dyrektywy i art. 13 wspomnianego rozporzadzenia przewiduja
wyjatek od tej reguly, stanowiac, ze prawo wlasciciela wyczerpuje sie po wprowadze-
niu towaréw do obrotu w EOG — lub w przypadku wspdlnotowego znaku towaro-
wego w Unii — przez samego wlasciciela lub za jego zgoda (zob. w szczegélnosci wy-
roki: z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. -11313,
pkt 34; z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-324/08 Makro Zelfbedieningsgro-
othandel i in., Zb.Orz. s. I-10019, pkt 21; a takze z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie
C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. [-4965, pkt 28, 46).

W rozpatrywanym w niniejszej sprawie przypadku, w ktérym towary w ogole nie zo-
staly wprowadzone przez wtasciciela lub za jego zgoda do obrotu na terytorium EOG,
wyjatek przewidziany w art. 7 dyrektywy 89/104 i w art. 13 rozporzadzenia nr 40/94
nie moze znajdowac¢ zastosowania. W tym wzgledzie Trybunal wielokrotnie orzekt,
ze niezbedne jest, by wlasciciel znaku zarejestrowanego w panstwie cztonkowskim
mogl kontrolowaé pierwsze wprowadzenie towaréw opatrzonych tym znakiem do
obrotu w EOG (zob. w szczegélnosci wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach
polaczonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoft i Levi Strauss, Rec. s. I-8691,
pkt 33; ww. wyroki: w sprawie Peak Holding, pkt 36, 37; a takze w sprawie Makro
Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 32).

eBay uznaje obowiazywanie tych zasad, aczkolwiek twierdzi, ze wlasciciel znaku to-
warowego zarejestrowanego w panstwie cztonkowskim lub wspélnotowego znaku to-
warowego nie moze skutecznie powolywac si¢ na przystugujace mu w zwiazku z tym
znakiem prawo wylaczne, jezeli opatrzone nim towary oferowane do sprzedazy na
rynku elektronicznym online znajduja sie w panstwie trzecim i niekoniecznie musza
zostaé przywiezione na terytorium, dla ktérego zastrzezono dany znak. L'Oréal, rzad
Zjednoczonego Kroélestwa, rzady wloski, polski i portugalski oraz Komisja Europejska

I - 6102



62

63

64

LOREALIIN.

uwazaja natomiast, ze reguly ustanowione w dyrektywie 89/104 i w rozporzadzeniu
nr 40/94 znajduja zastosowanie wowczas, gdy okaze sie, ze oferta sprzedazy towaru
markowego znajdujacego sie¢ w panstwie trzecim jest skierowana do konsumentéw
przebywajacych na terytorium objetym rejestracja znaku.

Nalezy przychyli¢ sie do tej ostatniej tezy. W przeciwnym bowiem wypadku przed-
siebiorcy, ktérzy z wykorzystaniem handlu elektronicznego oferuja do sprzedazy na
rynku online przeznaczonym dla konsumentéw przebywajacych w Unii towary mar-
kowe znajdujace sie w panstwie trzecim, ktére mozna zobaczy¢ na ekranie i zamé-
wi¢ za posrednictwem takiego rynku, nie beda mieli w odniesieniu do ofert sprze-
dazy tego rodzaju zadnego obowiagzku podporzadkowania si¢ przepisom prawa Unii
w dziedzinie wlasnosci intelektualnej. Taka sytuacja naruszalaby skuteczno$é¢ (effet
utile) tych regul.

W tym zakresie wystarczy wskazad, ze zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) i d) dyrektywy
89/104 oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i d) rozporzadzenia nr 40/94 uzywanie przez osoby trze-
cie oznaczen identycznych ze znakiem towarowym lub do nich podobnych, ktérego
wlasciciel moze zakaza¢, obejmuje uzywanie takiego oznaczenia w ofertach sprzeda-
zy i w reklamie. Jak zauwazyli rzecznik generalny w pkt 127 swojej opinii i Komisja
w uwagach na pi$mie, skuteczno$¢ wspomnianych regul mogtaby zostaé¢ naruszona,
gdyby uzywanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym
w Unii lub do niego podobnego w ofercie sprzedazy lub reklamie zamieszczonej w In-
ternecie i skierowanej do konsumentéw przebywajacych na terytorium Unii wymyka-
to sie spod ich stosowania tylko z tego wzgledu, Ze osoba trzecia, od ktérej pochodzi
ta oferta lub reklama, ma siedzibe w panstwie trzecim, Ze serwer serwisu interneto-
wego, z ktdrego korzysta ta osoba, znajduje si¢ w takim panstwie lub ze towar bedacy
przedmiotem wspomnianej oferty lub reklamy znajduje si¢ w panstwie trzecim.

Nalezy jednak ucisli¢, ze sama dostepno$¢ serwisu internetowego na terytorium, dla
ktérego zastrzezono dany znak, nie moze wystarczy¢ do wywiedzenia wniosku, ze
wys$wietlone w nim oferty sprzedazy sa skierowane do konsumentéw przebywajacych
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na tym terytorium (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawach
polaczonych C-585/08 i C-144/09 Pammer i Hotel Alpenhof, Zb.Orz. s. 1-12527,
pkt 69). Gdyby bowiem dostepnos$¢ rynku elektronicznego online na wspomnianym
terytorium wystarczala do objecia wyswietlanych tam ogloszen zakresem stosowania
dyrektywy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94, serwisy i ogloszenia, ktére mimo ze
ewidentnie skierowane sa wylacznie do konsumentéw przebywajacych w panstwach
trzecich, s3 z technicznego punktu widzenia dostepne na obszarze Unii, zostalyby
bezpodstawnie poddane prawu Unii.

W konsekwencji to do sadéw krajowych nalezy dokonanie, indywidualnie dla kazde-
go przypadku, oceny, czy istnieja przestanki pozwalajace na stwierdzenie, ze oferta
sprzedazy wyswietlona na rynku elektronicznym online dostepnym na terytorium,
dla ktérego zastrzezono dany znak, jest skierowana do konsumentéw tam przebywa-
jacych. W przypadku gdy ofercie sprzedazy towarzyszy szczegdtowe okreslenie stref
geograficznych, do ktérych sprzedawca jest gotéw wystaé towar, takie uscislenie na-
biera szczegdlnego znaczenia w ramach przeprowadzanej oceny.

W sprawie przed sadem krajowym serwis ,www.ebay.co.uk” nalezy uznaé, w braku
dowodéw przeciwnych, za przeznaczony dla konsumentéw przebywajacych na tery-
torium, dla ktérego zastrzezono przywotane krajowe i wspdlnotowe znaki towarowe,
w zwiazku z czym zamieszczone w tym serwisie oferty sprzedazy bedace przedmio-
tem tej sprawy mieszcza sie w zakresie stosowania przepiséw prawa Unii w dziedzi-
nie ochrony znakéw towarowych.

W $wietle powyzszego na pytanie siddme nalezy odpowiedzieé, ze w przypadku gdy
towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w panstwie cztonkowskim
Unii lub wspdlnotowym znakiem towarowym, ktére znajduja si¢ w panstwie trzecim
i nie byly wczesniej przedmiotem sprzedazy w EOG lub w przypadku wspdlnotowego
znaku towarowego — w Unii, s sprzedawane przez przedsiebiorce za posrednictwem
rynku elektronicznego online i bez zgody wlasciciela znaku konsumentowi przebywa-
jacemu na terytorium objetym rejestracjg tego znaku lub stanowia przedmiot oferty
sprzedazy lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentéw
przebywajacych na wspomnianym terytorium, rzeczony wlasciciel moze sprzeciwic¢
sie tej sprzedazy, ofercie sprzedazy lub reklamie na podstawie regul okre$lonych

I - 6104



68

69

70

LOREALIIN.

w art. 5 dyrektywy 89/104 lub w art. 9 rozporzadzenia nr 40/94. Do sadéw krajowych
nalezy dokonanie, indywidualnie dla kazdego przypadku, oceny, czy istnieja przestan-
ki pozwalajace na stwierdzenie, ze oferta sprzedazy lub reklama wyswietlona na ryn-
ku elektronicznym online dostepnym na wspomnianym terytorium jest skierowana
do konsumentéw tam przebywajacych.

3. W przedmiocie oferty sprzedazy testeréw i probek

Bezsporne jest, ze w momencie zaistnienia stanu faktycznego rozpatrywanego przez
sad krajowy pozwane osoby fizyczne oferowaly do sprzedazy w serwisie www.ebay.
co.uk takze testery i probki, ktére L'Oréal udostepnila nieodptatnie swym autoryzo-
wanym dystrybutorom.

W pytaniu pierwszym sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy udostep-
nianie przez wlasciciela znaku towarowego egzemplarzy stuzacych zaprezentowaniu
konsumentom jego towaréw w autoryzowanych punktach sprzedazy oraz opatrzo-
nych tym znakiem pojemnikéw, z ktérych mozna pobiera¢ mate ilosci w celu poda-
rowania ich konsumentom w formie bezplatnej prébki, stanowi wprowadzenie do
obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94.

Wspomniany sad stwierdzit w tym kontekscie, ze L'Oréal wyraznie poinformowata
swych autoryzowanych dystrybutordw, ze nie moga sprzedawac takich egzemplarzy
i pojemnikéw, opatrzonych zreszta zwykle wzmianka ,nie do sprzedazy”
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Trybunal orzek! juz w przesztosci, ze w przypadku gdy wiasciciel znaku towarowe-
go umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezen nieodptatnie w celu
promowania sprzedazy swoich towaréw, to wspomniane przedmioty nie podlegaja
dystrybucji majacej na celu penetracje rynku (zob. wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r.
w sprawie C-495/07 Silberquelle, Zb.Orz. s. I-137, pkt 20-22). Nieodptatne udostep-
nianie takich przedmiotéw nie stanowi zatem co do zasady ich wprowadzenia do
obrotu przez wlasciciela.

Trybunal stwierdzit takze, ze w przypadku gdy wlasciciel znaku umieszcza na przed-
miotach takich jak testery perfum wzmianki typu ,tester” i ,nie do sprzedazy’, oko-
licznos¢ ta uniemozliwia, w braku dowodéw przeciwnych, stwierdzenie istnienia zgo-
dy tego wlasciciela na ich wprowadzenie do obrotu (zob. ww. wyrok w sprawie Coty
Prestige Lancaster Group, pkt 43, 46, 48).

W tych okolicznos$ciach na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢, ze udostepnianie
przez wlasciciela znaku towarowego autoryzowanym dystrybutorom opatrzonych
tym znakiem egzemplarzy stuzacych zaprezentowaniu konsumentom jego towaréw
w autoryzowanych punktach sprzedazy oraz opatrzonych tym znakiem pojemnikéw,
z ktérych mozna pobiera¢ male ilosci w celu podarowania ich konsumentom w for-
mie bezplatnej prébki, nie stanowi, w braku dowodéw przeciwnych, wprowadzenia
do obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 lub rozporzadzenia nr 40/94.

4. W przedmiocie sprzedazy towaréw bez opakowania

Jak zostato wskazane w pkt 36, 37 i 51 niniejszego wyroku, niektére egzemplarze to-
wardw opatrzonych znakami towarowymi nalezacymi do L'Oréal byly sprzedawane
przez przedsiebiorcéw dokonujacych transakcji za posrednictwem rynku elektro-
nicznego eBay bez opakowania zewnetrznego.
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W pytaniach od drugiego do czwartego sad krajowy zmierza zasadniczo do ustale-
nia, czy usuniecie opakowania zewnetrznego z towar6w takich jak bedace przedmio-
tem rozpatrywanej przez niego sprawy narusza wylaczne prawa wilasciciela znaku
umieszczonego na tych towarach, upowazniajac go w rezultacie do sprzeciwienia sie
dalszej sprzedazy towaréw pozbawionych w ten sposéb opakowania.

Zwazywszy na fakt, ze towary bez opakowania bedace przedmiotem sprawy przed
sadem krajowym sa w znacznej czeéci produktami kosmetycznymi, sad krajowy prosi
o uwzglednienie w odpowiedzi na powyzsze pytania art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768,
zgodnie z ktérym do obrotu moga by¢ wprowadzane wylacznie produkty kosmetycz-
ne w pojemnikach i opakowaniach zbiorczych, ktére posiadaja informacje wskazujace
w szczeg6lnosci na tozsamos¢ producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaz
produktu kosmetycznego, sktad produktu (zawarto$¢ opakowania i liste sktadnikow),
sposéb uzywania produktu (funkcje i szczegdlne $rodki ostroznosci, ktérych nale-
zy przestrzega¢ podczas uzycia), sposéb przechowywania produktu (date minimal-
nej trwatosci). W tym wzgledzie sad zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wiasciciel
znaku towarowego moze na podstawie swego prawa wylacznego przyznanego mu
przez dyrektywe 89/104 lub w przypadku wspdlnotowego znaku towarowego —
przez rozporzadzenie nr 40/94 sprzeciwic sie dalszej sprzedazy towaréw opatrzonych
tym znakiem, jezeli taka sprzedaz ma miejsce z naruszeniem wymogdw ustanowio-
nych przez powyzszy przepis dyrektywy 76/768.

L'Oréal uwaza, podobnie jak rzady francuski, polski i portugalski, a takze Komisja,
ze niezaleznie od tego, czy dochodzi do naruszenia dyrektywy 76/768, opakowanie
stanowi podstawowg cze$¢ wizerunku perfum i produktéw kosmetycznych. Wtasci-
ciel znaku towarowego umieszczonego na tych towarach i ich opakowaniu powinien
w konsekwencji méc sie sprzeciwi¢ ich dalszej sprzedazy w stanie odpakowanym.
Natomiast eBay podkresla, ze w sektorze perfum i kosmetykéw to czesto sam flakon
lub pojemnik na produkt, a nie opakowanie zewnetrzne, jest wytyczna wizerunku
prestizu i luksusu.

W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze jesli wzia¢ pod uwage réznorodnosé
gamy perfum i produktéw kosmetycznych, kwestia, czy pozbawienie takiego produk-
tu opakowania negatywnie wplywa na wizerunek tego ostatniego i w ten spos6b na
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reputacje znaku towarowego, ktérym zostal opatrzony, winna podlegac ocenie a casu
ad casum. Jak wskazal bowiem rzecznik generalny w pkt 71-74 swojej opinii, wyglad
perfum lub produktu kosmetycznego bez opakowania moze czasami nie mie¢ wply-
wu na zwigzany z tym produktem wizerunek prestizu i luksusu, podczas gdy w innych
wypadkach usuniecie opakowania skutkuje wtasnie naruszeniem tego wizerunku.

Takie naruszenie moze mie¢ miejsce, w przypadku gdy opakowanie zewnetrzne przy-
czynia si¢ w réwnym, a nawet wyzszym stopniu niz sam flakon lub pojemnik do pre-
zentacji wizerunku produktu wykreowanego przez wlasciciela znaku i jego autoryzo-
wanych dystrybutoréw. Moze sie réwniez zdarzy¢, ze brak niektérych lub wszystkich
informacji wymaganych przez art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 bedzie dziatal na szkode
wizerunku produktu. To do wlasciciela znaku towarowego nalezy dowiedzenie istnie-
nia okoliczno$ci stanowiacych takie naruszenie.

W drugiej kolejnosci przypomnienia wymaga, ze znak towarowy, ktérego podsta-
wowa funkcja jest zagwarantowanie konsumentowi tozsamosci pochodzenia danego
towaru, sluzy w szczegélnosci potwierdzeniu, ze wszystkie oznaczone nim znaki zo-
staly wyprodukowane lub dostarczone pod kontrola jednego przedsigbiorstwa, kté-
remu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos$c¢ za ich jako$¢ (zob. w szczegélnosci wyroki:
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273,
pkt 48; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. [-3421, pkt 45).

W przypadku braku okreslonych informacji wymaganych przez prawo, takich jak
wskazanie tozsamosci producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaz produktu
kosmetycznego, naruszona zostaje pelniona przez znak funkcja wskazywania pocho-
dzenia, poniewaz taki znak zostaje pozbawiony swego podstawowego skutku, jakim
jest zagwarantowanie, ze oznaczone nim towary dostarczane sa pod kontrola jednego
przedsigbiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialno$¢ za ich jakos¢.
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W trzeciej i w ostatniej kolejnosci nalezy zauwazy¢, podobnie jak to uczynil rzecz-
nik generalny w pkt 76 swojej opinii, ze kwestia, czy oferowanie do sprzedazy lub
sprzedaz towaréw markowych bez opakowania zewnetrznego i w wyniku tego bez
dostarczenia informacji wymaganych na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 jest
karalna w prawie krajowym, nie moze wptywaé na stosowanie przepiséw prawa Unii
w dziedzinie ochrony znakéw towarowych.

W $wietle powyzszego odpowiedZz na pytania od drugiego do czwartego winna
brzmie¢: art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpreto-
wac w ten sposéb, ze wlasciciel znaku towarowego moze, powolujac sie na przystugu-
jace mu w zwiazku z tym znakiem prawo wylaczne, sprzeciwi¢ sie dalszej sprzedazy
towaro6w takich jak bedace przedmiotem sprawy przed sadem krajowym z tego powo-
du, ze osoba dokonujaca dalszej sprzedazy usuneta opakowanie z tych towaréw, jezeli
konsekwencja takiego pozbawienia opakowania jest brak podstawowych informacji,
dotyczacych na przyklad tozsamosci producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprze-
daz produktu kosmetycznego. W przypadku gdy usuniecie opakowania nie powoduje
braku takich informacji, wtasciciel znaku towarowego moze niemniej sprzeciwic sie
temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone nalezagcym do niego znakiem
podlegaly dalszej sprzedazy bez opakowania, o ile wykaze, Ze usuniecie opakowania
miato negatywny wplyw na wizerunek produktu i tym samym na reputacje znaku.

B — W przedmiocie pytan pigtego i szostego, dotyczgcych prowadzonej przez operatora
rynku elektronicznego online reklamy jego serwisu i oferowanych tam towaréw

Ze stanu faktycznego sprawy przed sadem krajowym, przytoczonego pokrétce
w pkt 39-42 niniejszego wyroku, wynika, ze eBay poprzez dobdr u operatora wy-
szukiwarki stéw kluczowych odpowiadajacych znakom towarowym L'Oréal powodu-
je — za kazdym razem, gdy internauta wprowadzi do wyszukiwarki haslo zawierajace
takie stowa — wys$wietlanie linku reklamowego prowadzacego do serwisu www.ebay.
co.uk, ktéremu towarzyszy ogloszenie reklamowe o mozliwosci zakupu za posred-
nictwem tego serwisu towaréw oznaczonych poszukiwanym znakiem towarowym.
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Ow link reklamowy jest zamieszczany w rubryce ,linki sponsorowane” znajdujacej
sie badz po prawej stronie badz w gérnej czesci ekranu z wy$wietlanymi przez Google
rezultatami.

Bezsporne jest, ze w takiej sytuacji operator rynku elektronicznego online jest rekla-
modawca. Powoduje on wyswietlenie linkéw i ogloszen, ktére — jak wskazal rzecznik
generalny w pkt 89 opinii — stanowia reklame nie tylko niektérych ofert sprzedazy
zamieszczonych na tym rynku, ale takze reklame samego rynku. Reklamy przywotane
przez sad krajowy tytutem przykladu i przedstawione w pkt 40 i 42 niniejszego wyro-
ku unaoczniaja te praktyke.

W pytaniach pigtym i széstym, ktére nalezy rozpatrzy¢ wspolnie, sad krajowy zmie-
rza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac w ten sposob, ze wlasciciel znaku
towarowego jest uprawniony zakazaé operatorowi rynku elektronicznego online pro-
wadzenia bez jego zgody za pomoca identycznego z tym znakiem stowa kluczowego
wybranego przez owego operatora w ramach uslugi odsylania w Internecie reklamy
rynku i oferowanych tam towaréw oznaczonych danym znakiem.

Co sie tyczy reklamy wyswietlanej w Internecie wedlug stéw kluczowych odpowiada-
jacych znakom towarowym, Trybunat orzek! juz w przeszlosci, ze takie stowo kluczo-
we stanowi §rodek uzywany przez reklamodawce do spowodowania wy$wietlenia sie
jego reklamy, a zatem jest uzywane ,w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1
dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 (wyrok z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz.
s. [-2417, pkt 51, 52; a takze wyrok z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 Berg-
Spechte, Zb.Orz. s. [-2517, pkt 18).
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W celu ustalenia, czy reklama tego rodzaju spelnia takze inne przestanki, ktére zgod-
nie z regutami ustanowionymi w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i w art. 9 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 muszg zostacé spetnione, aby wlasciciel znaku mogt sie
sprzeciwi¢ takiej reklamie, nalezy rozwazy¢, po pierwsze, czy ogloszenia takie jak wy-
$wietlane przez eBay za posrednictwem uslugi odsytania §wiadczonej przez Google
sa zamieszczane dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych zostat zare-
jestrowany znak, i po drugie, czy takie ogloszenia naruszaja lub moga naruszac jedna
z funkcji pelnionych przez znak (zob. ww. wyrok w sprawie BergSpechte, pkt 21).

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze w zakresie, w jakim eBay
uzywal stéw kluczowych odpowiadajacych znakom towarowym L'Oréal do promo-
cji wlasnej ustugi polegajacej na udostepnieniu sprzedajagcym i nabywcom towaréw
rynku elektronicznego online, uzywanie to nie mialto za przedmiot ani towaréw lub
ustug ,identycznych z tymi, dla ktérych [znak] zostal zarejestrowany” w rozumieniu
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, ani
towaréw lub ustug do nich podobnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy
iart. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia.

Okoliczno$é, ze eBay uzywa oznaczen odpowiadajacych znakom L'Oréal w celu pro-
mocji wlasnego rynku elektronicznego online, mogtaby co najwyzej by¢ rozpatry-
wana w $wietle art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, ktdre to przepisy ustanawiajg, na korzy$¢ znakéw cieszacych sie renoma,
bardziej rozszerzong ochrone niz ta przewidziana w ust. 1 lit. a) i b) obu tych artyku-
t6w i obejmuja w szczegdlnosci sytuacje, w ktérej osoba trzecia uzywa oznaczen od-
powiadajacych takim znakom dla towaréw lub ustug niewykazujacych podobienstw
do tych, dla ktérych owe znaki zostaly zarejestrowane.

Nalezy stwierdzi¢ nastepnie, ze w zakresie, w jakim stowa kluczowe odpowiadajace
znakom towarowym L'Oréal stuzyly promocji ofert sprzedazy towaréw markowych
pochodzacych od klientéw-sprzedajacych eBay, uzywat ich on dla towaréw lub ustug
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identycznych z tymi, dla ktérych owe znaki zostaly zarejestrowane. Warto przypo-
mnieé¢ w tym wzgledzie, ze wyrazenie ,dla towaréw lub uslug” nie odnosi sie wylacz-
nie do towaréw lub uslug o0séb trzecich, ktére uzywaja oznaczenn odpowiadajacych
znakom towarowym, ale moze takze oznacza¢ towary lub ustugi innych oséb. Oko-
licznos¢, ze przedsiebiorca uzywa oznaczenia odpowiadajacego znakowi towarowe-
mu dla towaréw, ktdre nie sa jego w tym znaczeniu, ze nie posiada on do nich zad-
nego tytulu prawnego, nie stoi bowiem jako taka na przeszkodzie temu, by uzywanie
to bylo objete zakresem stosowania art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia
nr 40/94 (zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 60;
a takze postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08 UDV North Ame-
rica, Zb.Orz. s. [-1279, pkt 43).

Jezeli chodzi konkretnie o sytuacje, w ktérej ustugodawca uzywa oznaczenia odpo-
wiadajacego znakowi towarowemu nalezacemu do innego podmiotu w celu promocji
towardw, ktore jeden z jego klientéw sprzedaje za pomoca tej ustugi, Trybunal uwaza,
ze takie uzywanie miesci si¢ w zakresie stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104
i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, jezeli odbywa si¢ w sposdb, ktéry powoduje
powstanie zwiazku miedzy danym oznaczeniem a owa ustuga (zob. ww. postanowie-
nie w sprawie UDV North America, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jak podkreslit rzecznik generalny w pkt 89 swojej opinii, a takze rzad francuski na
rozprawie, taki zwiazek istnieje w okoliczno$ciach takich jak bedace przedmiotem
postepowania przed sadem krajowym. Ogloszenia zamieszczane przez eBay wywolu-
ja bowiem oczywiste skojarzenie miedzy wskazanymi w nich towarami markowymi
a mozliwoscia ich nabycia za posrednictwem eBay.

Co sie tyczy wreszcie kwestii, czy stowo kluczowe odpowiadajace znakowi towa-
rowemu moze narusza¢ jedna z funkcji petnionych przez znak, Trybunal wyjasnit,
w kontekscie innych spraw, ze negatywny wplyw na pelniong przez znak funkcje ma
miejsce wowczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnoscig pozwala wlasciwie po-
informowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy re-
klamowane towary lub uslugi pochodza od wtasciciela znaku lub z przedsigbiorstwa
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powiazanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej (ww. wyrok
w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 99; a takze wyrok z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin i Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 54).

W tym kontekécie nalezy przypomnieé, Ze potrzeba przejrzystego wyswietlania re-
klam w Internecie jest podkres§lana w prawodawstwie Unii dotyczacym handlu elek-
tronicznego. Majac na wzgledzie potrzeby zwiazane z rzetelnoscia kupiecka i ochro-
na konsumentéw, art. 6 dyrektywy 2000/31 ustanawia zasade, zgodnie z ktéra osoba
fizyczna lub prawna, w imieniu ktérej udziela sie informacji handlowej stanowigcej
cze$¢ ustugi spoleczenstwa informacyjnego, musi by¢ wyraznie rozpoznawalna (ww.
wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 86).

Reklama pochodzgca od operatora rynku online i wy$wietlana przez operatora wy-
szukiwarki musi zatem w kazdym wypadku wskazywaé tozsamo$¢ operatora rynku
i fakt, ze towary markowe bedace przedmiotem reklamy sg sprzedawane za posred-
nictwem prowadzonego przez niego rynku elektronicznego.

Zwazywszy na powyzsze, odpowiedZ na pytania piate i széste winna brzmie¢: art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy in-
terpretowaé w ten sposdb, ze wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony zakazac
operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomoca
identycznego z tym znakiem stowa kluczowego wybranego przez owego operatora
w ramach ustugi odsytania w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towaréw
sprzedawanych na wspomnianym rynku, jezeli taka reklama nie pozwala lub z trud-
noscia pozwala wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internaucie
na zorientowanie si¢, czy owe towary pochodzg od wlasciciela znaku lub z przedsie-
biorstwa powiazanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej.
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C— Wprzedmiocie pytania 6smego, dotyczgcego uzywania oznaczevi odpowiadajgcych
znakom towarowym w ofertach sprzedazy wyswietlanych w serwisie operatora rynku
online

W pytaniu 6smym sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, w jaki sposob
w $wietle dyrektywy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94 nalezy kwalifikowaé wyswie-
tlanie oznaczen identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ser-
wisie operatora rynku elektronicznego online.

W tym wzgledzie nalezy wskaza¢ na wstepie, ze w handlu prowadzonym za pos$red-
nictwem rynkéw elektronicznych online ustuga $wiadczona przez operatora takie-
go rynku obejmuje wyswietlenie na rzecz klientéw-sprzedajacych pochodzacych od
nich ofert sprzedazy.

Nalezy stwierdzi¢ nastepnie, ze w przypadku gdy takie oferty dotycza towaréw mar-
kowych, oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi lub do nich podobne w spo-
sob nieunikniony ukazg sie w serwisie operatora rynku elektronicznego.

O ile w tych okolicznosciach owe oznaczenia sa ,uzywane” we wspomnianym ser-
wisie, o tyle okoliczno$¢ ta nie oznacza, ze to operator rynku elektronicznego uzywa
tych oznaczen w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94.

Ustalenie okolicznosci ,uzywania” przez osobe trzecia oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym lub do niego podobnego w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104
i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 wymaga co najmniej, by oznaczenie to bylo wyko-
rzystywane przez te osobe w ramach jej wlasnej dzialalnosci handlowej. Okoliczno$¢,
ze taka osoba trzecia $wiadczy ustuge polegajaca na umozliwieniu swym klientom
przedstawienia w swoim serwisie — w konteks$cie prowadzonej przez nich dziatalno-
$ci handlowej polegajacej na przykiad na oferowaniu do sprzedazy — oznaczen odpo-
wiadajacych znakom towarowym, nie oznacza, ze podmiot $wiadczacy taka usluge
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sam uzywa rzeczonych oznaczed w rozumieniu przyjetym przez ustawodawstwo
Unii (zob. podobnie ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google,
pkt 56, 57).

Jak wskazaly w szczegélnosci rzad Zjednoczonego Krélestwa i Komisja na rozprawie,
a takze rzecznik generalny w pkt 119 i 120 swej opinii, wynika stad, ze uzywanie
oznaczen identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach
sprzedazy wyswietlanych w serwisie rynku elektronicznego online jest dokonywane
przez klientéw-sprzedajacych operatora tego rynku, a nie przez samego operatora.

W zakresie, w jakim operator rynku elektronicznego online umozliwia swym klien-
tom takie uzywanie, jego rola nie moze by¢ oceniana na podstawie przepiséw dy-
rektywy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94, lecz winna by¢ rozpatrywana przez od-
niesienie do innych przepiséw, na przykiad tych zawartych w dyrektywie 2000/31,
a w szczegollnosci w jej rozdziale II sekcja 4, ktéra to sekcja dotyczy ,odpowiedzial-
nosci ustugodawcéw bedacych posrednikami” w handlu elektronicznym i obejmuje
art. 12—-15 tej dyrektywy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach potaczonych Go-
ogle France i Google, pkt 57).

Zwazywszy na powyzsze, na pytanie dsme nalezy odpowiedzie¢, ze operator rynku
elektronicznego online nie uzywa, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 roz-
porzadzenia nr 40/94, oznaczen identycznych ze znakami towarowymi lub do nich
podobnych, ktére ukazuja sie w ofertach sprzedazy wyswietlanych w jego serwisie.
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D — W przedmiocie pytania dziewigtego, dotyczgcego odpowiedzialnosci operatora
rynku elektronicznego online

W pytaniu dziewiatym sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia,

— czy ustuga $wiadczona przez operatora rynku elektronicznego online jest objeta
zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 (hosting) i jezeli tak jest,

— jakie sa przestanki stwierdzenia, Ze operator rynku online posiada ,wiadomosci”
w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31.

1. W przedmiocie przechowywania przez operatora rynku elektronicznego online
informacji dostarczonych przez jego klientéw -sprzedajacych

Jak wskazatl juz w przeszlo$ci Trybunal, art. 12—15 dyrektywy 2000/31 maja na celu
ograniczenie przypadkéw, w ktérych zgodnie ze znajdujacym zastosowanie prawem
krajowym mogtaby zrodzi¢ sie odpowiedzialno$¢ uslugodawcéw bedacych posred-
nikami w uslugach spoteczenstwa informacyjnego. Tak wiec to wlasnie w ramach
prawa krajowego nalezy poszukiwac przestanek stwierdzenia takiej odpowiedzialno-
$ci, majac jednak na uwadze, ze na podstawie wspomnianych artykutéw dyrektywy
2000/31 w niektérych przypadkach odpowiedzialno$¢ ustugodawcéw bedacych po-
$rednikami jest wytaczona (zob. ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France
i Google, pkt 107).

I - 6116



108

109

110

111

LOREALIIN.

A zatem jakkolwiek to do sadu krajowego nalezy ustalenie, jakie sa przestanki odpo-
wiedzialno$ci takiej jak podnoszona przez L'Oréal wzgledem eBay, zadaniem Trybu-
nalujest niemniej zbadanie, czy operator rynku elektronicznego online moze powota¢
sie na przewidziane dyrektywa 2000/31 odstepstwo w zakresie odpowiedzialnosci.

Jak zwrécily na to uwage w szczegélnosci rzad Zjednoczonego Kroélestwa, rzad polski
i Komisja, a takze rzecznik generalny w pkt 134 swojej opinii, Swiadczona w Interne-
cie usluga polegajaca na ulatwieniu kontaktu pomiedzy sprzedajacymi i kupujacymi
towary stanowi co do zasady ustuge w rozumieniu dyrektywy 2000/31. Dyrektywa ta
dotyczy, jak wskazuje jej tytul, ,uslug spoteczenstwa informacyjnego, a w szczegdl-
nos$ci handlu elektronicznego” Z przytoczonej w pkt 8 i 9 niniejszej wyroku definicji
pojecia ustugi spoteczenistwa informacyjnego wynika, ze obejmuje ona kazda usluge
$wiadczong bez réwnoczesnej obecnosci stron, za pomoca sprzetu elektronicznego
do przetwarzania i przechowywania danych, na indywidualne zadanie odbiorcy ustug
oraz zwykle za wynagrodzeniem. Bezsprzecznie administrowanie rynkiem elektro-
nicznym online moze taczy¢ w sobie wszystkie te elementy.

Jezeli chodzi o rynek elektroniczny online bedacy przedmiotem sprawy przed sadem
krajowym, bezsporne jest, ze eBay przechowuje, to znaczy wprowadza do pamieci
swego serwera, dane dostarczane przez swoich klientéw. eBay wykonuje te operacje
przechowywania za kazdym razem, kiedy klient otwiera u niego konto sprzedajacego
i dostarcza mu danych dotyczacych swojej oferty sprzedazy. Ponadto eBay pobiera
zwykle wynagrodzenie w postaci okreslonej procentowo prowizji od transakgcji zreali-
zowanej w nastepstwie zamieszczonych w jego serwisie ofert sprzedazy.

Okoliczno$¢, ze usluga §wiadczona przez operatora rynku elektronicznego online
obejmuje przechowywanie informacji przekazanych mu przez jego klientéw-sprze-
dajacych, nie wystarcza jednak do tego, by stwierdzi¢, ze usluga ta w kazdym wypad-
ku bedzie sie mie$ci¢ w zakresie stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31. Przepis
ten nalezy bowiem interpretowa¢ nie tylko przez odniesienie do jego brzmienia, ale
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takze z uwzglednieniem kontekstu oraz celéw regulacji, ktorej czes¢ stanowi (zob.
analogicznie wyrok z dnia 16 pazdziernika 2008 r. w sprawie C-298/07 Bundesver-
band der Verbraucherzentralen i Verbraucherverbéinde, Zb.Orz. s. 1-7841, pkt 15
i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie Trybunal wyjasnit juz w przeszlosci, ze aby czynno$¢ podmiotu
$wiadczacego usluge w Internecie mogta zostac objeta art. 14 dyrektywy 2000/31, ko-
nieczne jest, by taki podmiot byt ,ustugodawca bedacym posrednikiem” w zamierzo-
nym przez prawodawce w ramach sekcji 4 rozdziatu II tej dyrektywy znaczeniu tego
terminu (zob. ww. wyrok w sprawach polaczonych Google France i Google, pkt 112).

Nie jest tak jednak w przypadku ustugodawcy, ktéry zamiast ograniczy¢ sie do neu-
tralnego $wiadczenia ustugi w drodze czysto technicznego i automatycznego prze-
twarzania danych dostarczonych przez jego klientéw, odgrywa czynna role, ktéra
moze pozwoli¢ mu na powziecie wiedzy o tych danych lub na sprawowanie nad nimi
kontroli (ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 114, 120).

Z akt sprawy i opisu zawartego w pkt 28-31 niniejszego wyroku wynika, ze eBay
przetwarza dane wprowadzane przez swoich klientéw-sprzedajacych. Transakcje
sprzedazy, do ktérych moga prowadzi¢ zamieszczone oferty, realizowane sa zgodnie
z wytycznymi okre$lonymi przez eBay. W zaleznosci od przypadku, eBay udziela tak-
Ze wsparcia majacego na celu optymalizacje lub promocje niektérych ofert sprzedazy.

Jak trafnie zauwazyl rzad Zjednoczonego Kroélestwa, sam fakt, ze operator rynku
elektronicznego online przechowuje na swoim serwerze oferty sprzedazy, okresla wa-
runki jego funkcjonowania, jest za to wynagradzany i udziela swym klientom infor-
macji o charakterze og6lnym, nie moze prowadzi¢ jeszcze do pozbawienia skuteczno-
$ci przewidzianych dyrektywa 2000/31 odstepstw w zakresie odpowiedzialnosci (zob.
analogicznie ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google, pkt 116).
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Jezeli jednak wspomniany operator udziela wsparcia, ktére polega w szczegdlnos$ci na
optymalizacji prezentacji danych ofert sprzedazy lub na ich promocji, nalezy stwier-
dzi¢, ze nie zachowuje on neutralnej pozycji miedzy danym klientem(sprzedajacym)
a potencjalnymi nabywcami, lecz odgrywa czynna role, ktéra moze pozwoli¢ mu na
powziecie wiedzy o danych dotyczacych poszczegélnych ofert lub na sprawowanie
nad nimi kontroli. A zatem w odniesieniu do wspomnianych danych nie moze on po-
wolywac si¢ na odstepstwo w zakresie odpowiedzialnosci, o ktérym mowa w art. 14
dyrektywy 2000/31.

Do sadu krajowego nalezy zbadanie, czy w przypadku ofert sprzedazy bedacych
przedmiotem zawislej przed nim sprawy eBay odgrywal role taka jak opisana w punk-
tach powyze;j.

2. W przedmiocie posiadania ,wiadomosci” przez operatora rynku online

W wypadku gdyby sad krajowy doszed! do wniosku, ze eBay nie dzialal w spos6b
opisany w pkt 116 niniejszego wyroku, konieczne bedzie ustalenie przez niego, czy
w okoliczno$ciach zawistej przed nim sprawy przedsiebiorstwo to spelnito przestan-
ki, od ktérych art. 14 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2000/31 uzaleznia mozliwo$¢ sko-
rzystania z odstepstwa w zakresie odpowiedzialno$ci (zob. analogicznie ww. wyrok
w sprawach polaczonych Google France i Google, pkt 120).

W przypadku bowiem gdy taki ustugodawca ogranicza si¢ do czysto technicznego
i automatycznego przetwarzania danych, w zwiazku z czym art. 14 ust. 1 dyrekty-
wy 2000/31 moze znalez¢ w stosunku do niego zastosowanie, wciaz moze on zostac
zwolniony na podstawie tego przepisu z odpowiedzialnoéci za przechowywane przez
niego dane o charakterze bezprawnym tylko pod warunkiem, Ze nie posiadal ,wiary-
godnych wiadomosci o bezprawnym charakterze dziatalnosci lub informacji’, a w od-
niesieniu do roszczen odszkodowawczych — ,nie wie[dzial] o stanie faktycznym lub
okolicznosciach, ktore w sposéb oczywisty $wiadcza o tej bezprawnosci” albo ze po
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uzyskaniu takich wiadomosci podjal niezwlocznie odpowiednie dzialania w celu usu-
niecia lub uniemozliwienia dostepu do informacji.

Poniewaz sprawa przed sadem krajowym moze zakonczy¢ sie zasadzeniem odszko-
dowania, zadaniem sadu krajowego jest zbadanie, czy w odniesieniu do omawianych
ofert sprzedazy i w zakresie, w jakim naruszaly one prawa do znakéw towarowych
L'Oréal, eBay ,wie[dzial] o stanie faktycznym lub okolicznosciach, ktére w sposéb
oczywisty $wiadcz[yly] o tej bezprawnosci” Jezeli chodzi o te ostatnia kwestig, do po-
zbawienia podmiotu $wiadczacego usluge spoleczenstwa informacyjnego mozliwosci
skorzystania z przewidzianego przez art. 14 dyrektywy 2000/31 zwolnienia z odpo-
wiedzialno$ci wystarczy, by wiedzial on o stanie faktycznym lub okoliczno$ciach, na
podstawie ktdérych przedsiebiorca wykazujacy nalezyta staranno$¢ powinien stwier-
dzi¢ owa bezprawno$¢ i podja¢ dziatania zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

Ponadto, aby reguly okreslone w art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/31 nie zostaly po-
zbawione swej skutecznosci (effet utile), winny by¢ one interpretowane w ten sposéb,
ze odnosza sie do kazdej sytuacji, w ktérej dany ustugodawca powezmie, niezaleznie
w jaki spos6b, wiedze o takim stanie faktycznym lub takich okolicznosciach.

W zwiazku z powyzszym stosuja sie one w szczegdlnosci do sytuacji, gdy operator
rynku elektronicznego online odkrywa istnienie dziatalnosci lub informacji o charak-
terze bezprawnym w nastepstwie badania przeprowadzonego z wlasnej inicjatywy,
a takze do sytuacji, gdy zostanie on powiadomiony o istnieniu takiej dziatalnos$ci lub
informacji. W tym drugim przypadku, o ile powiadomienie nie moze automatycznie
prowadzi¢ do pozbawienia mozliwosci skorzystania ze zwolnienia z odpowiedzialno-
$ci przewidzianego w art. 14 dyrektywy 2000/31, poniewaz powiadomienia o dzia-
talnosci lub informacjach, ktérym zarzuca sie bezprawno$¢, moga okazad sie niewy-
starczajaco precyzyjne i poparte dowodami, o tyle stanowi ono co do zasady element,
ktory sad krajowy winien uwzglednié przy ocenie, czy w $wietle przekazanych w ten
sposéb operatorowi informacji faktycznie wiedziat on o stanie faktycznym lub oko-
licznosciach, na podstawie ktérych przedsiebiorca wykazujacy nalezyta staranno$é¢
powinien stwierdzi¢ bezprawnos¢.
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Zwazywszy na powyzsze, odpowiedZ na pytanie dziewiate winna brzmie¢: art. 14
ust. 1 dyrektywy 2000/31 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze ma on zastosowanie
do operatora rynku elektronicznego online, jezeli nie odgrywa on czynnej roli, ktéra
moglaby mu pozwoli¢ na powzigecie wiedzy o przechowywanych danych lub na spra-
wowanie nad nimi kontroli. Wspomniany operator odgrywa taka role, jezeli udzie-
la wsparcia polegajacego w szczegdlnosci na optymalizacji prezentacji konkretnych
ofert sprzedazy lub na ich promocji.

Jezeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czynnej roli w znaczeniu
opisanym w punkcie powyzej i bedace przedmiotem jego dziatalnosci $§wiadcze-
nie ustug jest objete w konsekwencji zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy
2000/31, to wciaz w okolicznosciach sprawy, ktéra moze zakonczy¢ sie zasadzeniem
odszkodowania, nie moze on powolaé sie na zwolnienie z odpowiedzialno$ci przewi-
dziane w tym przepisie, jezeli wiedzial o stanie faktycznym lub okolicznosciach, na
podstawie ktérych przedsiebiorca wykazujacy nalezyta staranno$¢ powinien stwier-
dzi¢ bezprawnos¢ danych ofert sprzedazy, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie
podjat niezwlocznie dzialan stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

E — W przedmiocie kwestii dotyczacej nakazow sgdowych wydawanych w stosunku do
operatora rynku elektronicznego online

W pytaniu dziesiatym sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia,

— czy art. 11 dyrektywy 2004/48 wymaga od panstw krajowych, by przyznaly
wlascicielom praw wlasnosci intelektualnej mozliwo$¢é wystapienia o wydanie
wzgledem operatora serwisu internetowego, takiego jak operator rynku elektro-
nicznego online, w ktérym dochodzi do naruszenia ich praw, nakazu sadowego
nakazujacego temu operatorowi powziecie dziatann w celu zapobiezenia przy-
sztym naruszeniom tych praw; jesli tak,
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— na czym powinny polegac¢ te dzialania.

eBay uwaza, ze nakaz w rozumieniu wspomnianego artykulu moze dotyczy¢ jedynie
szczegblnych i jasno okre§lonych naruszen prawa wlasnosci intelektualnej. L'Oréal,
rzad Zjednoczonego Kroélestwa, rzady francuski, wloski, polski i portugalski, a takze
Komisja stoja na stanowisku, ze nakazy, o ktérych mowa w dyrektywie 2004/48, moga
takze, pod warunkiem uwzglednienia okreslonych ograniczen, stuzy¢ zapobieganiu
przyszltych naruszen.

Jak wynika z orzeczenia odsylajacego, rozpatrywane tu pytanie dotyczy w szczegol-
noéci art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, zgodnie z ktérym panstwa czlon-
kowskie musza zapewnic¢ ,wlascicielom [praw] mozliwos¢ sktadania wniosku o zakaz
[nakaz] wobec posrednikéw, z ktérych ustug korzysta strona [osoba] trzecia do na-
ruszania prawa wtasnosci intelektualnej [...]” Ma ono na celu wyjasnienie, czy prze-
pis ten naklada na panstwa czlonkowskie obowigzek zapewnienia, Ze operator rynku
elektronicznego online bedzie mégl, niezaleznie od ponoszenia ewentualnie wlasnej
odpowiedzialnosci w spornych stanach faktycznych, zosta¢ zmuszony do podjecia —
poza dziataniami sluzacymi zaprzestaniu naruszania praw wiasno$ci intelektualnej
przez uzytkownikéw jego serwisu — dzialain majacych na celu zapobiezenie nowym
naruszeniom tego rodzaju.

1. W przedmiocie ciazacego na panstwach czlonkowskich obowiazku wyposazenia
swych sadéw w kompetencje pozwalajaca nakaza¢ podmiotom $wiadczacym ustugi
online podjecie dziatann w celu zapobiezenia przyszlym naruszeniom praw wlasnosci
intelektualnej

W celu ustalenia, czy nakazy, o ktérych mowa w art. 11 zdanie trzecie dyrektywy
2004/48, maja takze na celu zapobieganie przyszlym naruszeniom, nalezy zauwazy¢
na wstepie, ze uzycie terminu ,zakaz[nakaz]” w trzecim zdaniu wspomnianego art. 11
istotnie odbiega od sposobu uzycia w pierwszym zdaniu tego artykulu okreslenia
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»zakaz kontynuacji naruszenia’, odnoszacego sie do nakazéw, ktére moga by¢ wyda-
wane wobec autoréw naruszenia prawa wlasno$ci intelektualnej.

Jak zauwazyl w szczegélnosci rzad polski, réznica ta wynika stad, ze nakaz skierowany
do autora naruszenia polega w logiczny sposdb na zakazaniu kontynuacji naruszenia,
podczas gdy sytuacja podmiotu $wiadczacego ustuge, za pomoca ktérej dopuszczono
sie tego naruszenia, jest bardziej ztozona i wymaga innego rodzaju nakazéw.

Z tego wzgledu termin ,zakaz [nakaz]” uzyty w art. 11 zdanie trzecie dyrektywy
2004/48 nie moze by¢ utozsamiany z okresleniem ,zakaz kontynuacji naruszenia”
wystepujacym w pierwszym zdaniu tego artykutu.

Nalezy nastepnie wskazaé, ze w $wietle celu przy$wiecajacego dyrektywie 2004/48,
ktory polega na zapewnieniu przez panstwa czlonkowskie, szczegélnie w spoteczen-
stwie informacyjnym, skutecznej ochrony praw wtasnosci intelektualnej (zob. podob-
nie wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06 Promusicae, Zb.Orz. s. I-271,
pkt 43), kompetencja przyznana sagdom krajowym zgodnie z art. 11 zdanie trzecie
wspomnianej dyrektywy powinna pozwoli¢ im na nakazanie podmiotowi $wiadcza-
cemu uslugi online takiemu jak ten oddajacy do dyspozycji internautéw rynek elek-
tronicznych online podjecia dzialan, ktére w sposéb skuteczny przyczynia sie nie tyl-
ko do zaprzestania naruszen popelnianych za posrednictwem tego rynku, ale takze
do zapobiezenia nowym naruszeniom.

Wykladnia ta znajduje potwierdzenie w art. 18 dyrektywy 2000/31, ktéry wymaga od
panstw czlonkowskich zapewnienia, ze powddztwa dostepne w ich prawie krajowym
dotyczace ustug spoteczenstwa informacyjnego beda umozliwialy szybkie podjecie
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$rodkdw ,,majacy|[ch] na celu przerwanie kazdego rzekomego [podnoszonego] naru-
szenia prawa oraz zapobiezenie wszelkim dalszym szkodom”

Wykladnia art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, zgodnie z ktéra nalozony w nim
na panstwa czlonkowskie obowiazek polegatby wylacznie na przyznaniu wlascicie-
lom praw wlasnosci intelektualnej mozliwo$ci domagania si¢ w stosunku do pod-
miotéw $wiadczacych ustugi online nakazéw majacych na celu zaprzestanie narusza-
nia ich praw, oslabilaby zakres obowiazku ustanowionego we wspomnianym art. 18
dyrektywy 2000/31, co byloby z kolei sprzeczne z zasada okre$lona w art. 2 ust. 3
dyrektywy 2004/48, w mys$l ktérej dyrektywa 2004/48 nie wplywa na postanowienia
dyrektywy 2000/31.

Wreszcie zawezona wykladnia art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie bylaby
do pogodzenia z motywem 24 tej dyrektywy, ktéry stanowi, ze zaleznie od przypad-
ku i jesli jest to uzasadnione okoliczno$ciami, przewidywane $rodki powinny obej-
mowac¢ $rodki zakazujace, ktére zapobiegna dalszym naruszeniom praw wlasnosci
intelektualne;j.

2. W przedmiocie dzialan, ktére moga zosta¢ nakazane podmiotom $wiadczacym
ustugi online

Jak wynika z motywu 23 dyrektywy 2004/48, zasady wydawania nakazéw, ktére pan-
stwa czlonkowskie sa zobowigzane przewidzie¢ na podstawie art. 11 zdanie trzecie
wspomnianej dyrektywy, takie jak warunki, ktére nalezy spetni¢, i procedury, ktérych
nalezy przestrzegaé, naleza do prawa krajowego.

Owe reguly prawa krajowego powinny jednak zostaé okreslone w sposéb, ktéry po-
zwoli na osiggniecie celu przy$wiecajacego dyrektywie (zob. w szczegdlnosci w od-
niesieniu do zasady skuteczno$ci wyroki: z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawach
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polaczonych C-430/93 i C-431/93 van Schijndel i van Veen, Rec. s. I-4705, pkt 17;
z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawach polaczonych od C-222/05 do C-225/05 van der
Weerd i in., Zb.Orz. s. [-4233, pkt 28; z dnia 6 maja 2010 r. w sprawach potaczonych
C-145/08 i C-149/08 Club Hotel Loutraki i in., Zb.Orz. s. 1-4165, pkt 74). W tym
wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 prze-
widziane $rodki musza by¢ skuteczne i odstraszajace.

Ponadto majac na uwadze przedstawiona w postanowieniu odsylajacym i przywotang
w pkt 24 niniejszego wyroku okoliczno$¢, ze art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48
nie byt w Zjednoczonym Krdlestwie przedmiotem przepiséw szczegdlnych majacych
na celu jego transpozycje, nalezy przypomnied, ze stosujac prawo wewnetrzne, sad
krajowy zobowigzany jest tak dalece, jak jest to mozliwe, dokonywa¢ jego wykladni
w $wietle brzmienia i celu rzeczonego art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 (zob.
analogicznie wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C-106/89 Marleasing, Rec.
s. 14135, pkt 8; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach polaczonych od C-378/07 do
C-380/07 Angelidaki i in., s. I-3071, pkt 106).

Przepisy ustanowione przez parstwa czlonkowskie, podobnie jak ich stosowanie
przez sady krajowe, musza takze uwzglednia¢ ograniczenia wyptywajace z dyrektywy
2004/48 oraz z innych zZrddel prawa, do ktérych odsyta ta dyrektywa.

Po pierwsze, z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31 w zwiazku z art. 2 ust. 3 dyrektywy
2004/48 wynika, ze wymagane od podmiotu $wiadczacego dana usluge online dzia-
fania majace na celu zapobiezenie wszelkim przyszlym naruszeniom praw wlasno-
$ci intelektualnej popetnianym za posrednictwem jego serwisu nie moga polega¢ na
aktywnym nadzorowaniu wszystkich danych kazdego z jego klientéw. Ponadto taki
ogblny obowiazek w zakresie nadzoru bylby nie do pogodzenia z art. 3 dyrektywy
2004/48, ktory stanowi, ze objete ta dyrektywa srodki musza by¢ sluszne i proporcjo-
nalne, a takze nie moga by¢ nadmiernie kosztowne.
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Po drugie, jak to wynika réwniez z art. 3 dyrektywy 2004/48, sady wydajace nakazy
winny czuwac nad tym, aby orzekane $rodki nie prowadzity do tworzenia ograniczen
handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Oznacza to, ze w sprawie takiej jak zawista
przed sadem krajowym, ktéra dotyczy ewentualnych naruszen praw do znakéw towa-
rowych w ramach ustug §wiadczonej przez operatora rynku elektronicznego online,
nakaz wydany wobec tego operatora nie moze mie¢ ani za cel, ani za skutek ogdlnego
i stalego zakazu wprowadzania do sprzedazy na tym rynku towaréw oznaczonych
wspomnianymi znakami.

Mimo przedstawionych powyzej ograniczen do uslugodawcéw takich jak operatorzy
rynku elektronicznego online mozna kierowa¢ nakazy, ktére beda zarazem skuteczne
i proporcjonalne. Zgodnie z tym, co zauwazyt rzecznik generalny w pkt 182 swojej
opinii, jezeli operator rynku elektronicznego online nie zdecyduje si¢ z wlasnej ini-
cjatywy zawiesi¢ autora naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, tak aby unikna¢
dalszych naruszen tego rodzaju ze strony tego samego przedsiebiorcy w stosunku do
tych samych znakéw, mozna go do tego zobowiazac za pomoca nakazu sagdowego.

Ponadto, aby zapewni¢ prawo do skutecznego $rodka prawnego wobec oséb, ktére
wykorzystuja ustuge online do naruszen praw wlasnosci intelektualnej, operatoro-
wi rynku elektronicznego online mozna nakaza¢ podjecie dziatan pozwalajacych na
ulatwienie identyfikacji jego klientéw-sprzedajacych. W tym wzgledzie, jak stusz-
nie wskazata L'Oréal w swych uwagach na pi$mie i co wynika tez z art. 6 dyrektywy
2000/31, chociaz respektowanie ochrony danych osobowych jest konieczne, to wciaz
w przypadku gdy autor naruszenia dziata w obrocie handlowym, a nie w sferze zycia
prywatnego, musi by¢ on wyraznie rozpoznawalny.

Opisane powyzej w sposéb niewyczerpujacy srodki, podobnie jak wszystkie inne
$rodki, ktére mozna natozy¢ w formie nakazu w rozumieniu art. 11 zdanie trzecie
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dyrektywy 2004/48, muszg zapewni¢ odpowiednia réwnowage miedzy poszczegdl-
nymi prawami i interesami przywotanymi powyzej (zob. analogicznie ww. wyrok
w sprawie Promusicae, pkt 65-68).

Zwazywszy na powyzsze, odpowiedz na pytanie dziesigte winna brzmie¢: art. 11 zda-
nie trzecie dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze wymaga on od
panstw czlonkowskich zapewnienia, ze sady krajowe wlasciwe w zakresie ochrony
praw wlasno$ci intelektualnej beda mogly nakazaé operatorowi rynku elektroniczne-
go online podjecie dzialan, ktére przyczynia sie nie tylko do zaprzestania naruszen
tych praw przez uzytkownikéw owego rynku, ale takze do zapobiezenia nowym na-
ruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy musza by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstra-
szajace, a ponadto nie moga tworzy¢ ograniczen w handlu prowadzonym zgodnie
Z prawem.

IV — W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charak-
ter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego
zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedsta-
wieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepowania przed
sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

1) W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym
w panstwie czlonkowskim Unii lub wspélnotowym znakiem towarowym,
ktére znajduja si¢ w panstwie trzecim i nie byly wczesniej przedmiotem
sprzedazy w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w przypadku wspdl-
notowego znaku towarowego — w Unii, sa sprzedawane przez przedsiebiorce
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za posrednictwem rynku elektronicznego online i bez zgody wlasciciela
znaku konsumentowi przebywajacemu na terytorium, dla ktérego zastrze-
zono dany znak, lub stanowia przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy za-
mieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentéw przebywajacych
na wspomnianym terytorium, rzeczony wlasciciel moze sprzeciwic sie tej
sprzedazy, ofercie sprzedazy lub reklamie na podstawie regul okreslonych
w art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., lub w art. 9 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku to-
warowego. Do sadéw krajowych nalezy dokonanie, indywidualnie dla kazde-
go przypadku, oceny, czy istnieja przestanki pozwalajace na stwierdzenie, ze
oferta sprzedazy lub reklama wyswietlona na rynku elektronicznym online
dostepnym na wspomnianym terytorium jest skierowana do konsumentéw
tam przebywajacych.

Udostepnianie przez wlasciciela znaku towarowego autoryzowanym dys-
trybutorom opatrzonych tym znakiem egzemplarzy stuzacych zaprezento-
waniu konsumentom jego towaréw w autoryzowanych punktach sprzedazy
oraz opatrzonych tym znakiem pojemnikéw, z ktérych mozna pobierac¢ male
ilosci w celu podarowania ich konsumentom w formie bezplatnej probki, nie
stanowi, w braku dowoddéw przeciwnych, wprowadzenia do obrotu w rozu-
mieniu dyrektywy 89/104 lub rozporzadzenia nr 40/94.

Artykul 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy inter-
pretowac w ten sposob, ze wlasciciel znaku towarowego moze, powolujac sie
na przyslugujace mu w zwiazku z tym znakiem prawo wylaczne, sprzeciwié¢
sie dalszej sprzedazy towarow takich jak bedace przedmiotem sprawy przed
sadem krajowym z tego powodu, Ze osoba dokonujaca dalszej sprzedazy usu-
nela opakowanie z tych towardw, jezeli konsekwencja takiego pozbawienia
opakowania jest brak podstawowych informacji, dotyczacych na przyklad
tozsamosci producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaz produktu ko-
smetycznego. W przypadku gdy usuni¢cie opakowania nie powoduje braku
takich informacji, wlasciciel znaku towarowego moze niemniej sprzeciwic¢
sie¢ temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone nalezacym do nie-
go znakiem podlegaly dalszej sprzedazy bez opakowania, o ile wykaze, ze
usuniecie opakowania mialo negatywny wplyw na wizerunek produktu i tym
samym na reputacje znaku.

I - 6128



4)

5)

6)

LOREALIIN.

Artykul 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia nr 40/94 nalezy interpretowac¢ w ten sposob, ze wlasciciel znaku towa-
rowego jest uprawniony zakazac¢ operatorowi rynku elektronicznego online
prowadzenia bez jego zgody, za pomoca identycznego z tym znakiem stowa
kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach uslugi odsylania
w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towaréw sprzedawanych
na wspomnianym rynku, jezeli taka reklama nie pozwala lub z trudnoscia
pozwala wlasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu internau-
cie na zorientowanie si¢, czy owe towary pochodza od wlasciciela znaku lub
z przedsiebiorstwa powiazanego z nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od
osoby trzecie;j.

Operator rynku elektronicznego online nie uzywa, w rozumieniu art. 5 dy-
rektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94, oznaczen identycznych ze
znakami towarowymi lub do nich podobnych, ktére ukazuja si¢ w ofertach
sprzedazy wyswietlanych w jego serwisie.

Artykutl 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektorych aspektéw prawnych ustug spo-
leczenstwa informacyjnego, w szczegolnosci handlu elektronicznego w ra-
mach rynku wewnetrznego (,dyrektywy o handlu elektronicznym”) nalezy
interpretowac w ten sposob, Zze ma on zastosowanie do operatora rynku elek-
tronicznego online, jezeli nie odgrywa on czynnej roli, ktéra moglaby mu
pozwoli¢ na powziecie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowa-
nie nad nimi kontroli.

Wspomniany operator odgrywa taka role, jezeli udziela wsparcia polegajace-
go w szczegolnosci na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzeda-
zy lub na ich promocji.

Jezeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czynnej roli w zna-
czeniu opisanym w akapicie powyzej i bedace przedmiotem jego dzialalnosci
$wiadczenie uslug jest objete w konsekwencji zakresem stosowania art. 14
ust. 1 dyrektywy 2000/31, to wciaz w okoliczno$ciach sprawy mogacej zakon-
czy¢ sie zasadzeniem odszkodowania nie moze on powolac¢ si¢ na zwolnienie
z odpowiedzialnosci przewidziane w tym przepisie, jezeli wiedzial o sta-
nie faktycznym lub okolicznosciach, na podstawie ktorych przedsiebiorca
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wykazujacy nalezyta staranno$¢ powinien stwierdzi¢ bezprawno$¢ danych
ofert sprzedazy, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjal nie-
zwlocznie dzialan stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

7) Artykul 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej nalezy interpretowac w ten sposdb, ze wymaga on od panstw
czlonkowskich zapewnienia, ze sady krajowe wlasciwe w zakresie ochrony
praw wlasnosci intelektualnej beda mogly nakaza¢ operatorowi rynku elek-
tronicznego online podjecie dzialan, ktore przyczynia sie nie tylko do za-
przestania naruszen tych praw przez uzytkownikéw owego rynku, ale tak-
ze do zapobiezenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy musza
by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace, a ponadto nie moga tworzy¢
ograniczen w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

Podpisy
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