L'OREAL M.FL.

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)
den 12 juli 2011°*

I mél C-324/09,

angdende en begiran om forhandsavgérande enligt artikel 234 EG, framstilld av High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Férenade kungariket) genom
beslut av den 16 juli 2009, som inkom till domstolen den 12 augusti 2009, i mélet

L’Oréal SA,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie,

L’Oréal (UK) Ltd

mot

eBay International AG,

* Rittegangssprak: engelska.
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eBay Europe SARL,

eBay (UK) Ltd,

Stephen Potts,

Tracy Ratchford,

Marie Ormsby,

James Clarke,

Joanna Clarke,

Glen Fox,

Rukhsana Bi,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Skouris, avdelningsordférandena A. Tizzano,
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel och
D. gvéby samt domarna A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, M. Ilesic¢ (referent), M. Safjan
och M. Berger,
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generaladvokat: N. Jaéskinen,
justitiesekreterare: forste handlaggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 22 juni 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— LOréal SA m{l,, genom H. Carr och D. Anderson, QC, samt genom T. Mitche-
son, barrister,

— eBay International AG m.fl,, genom T. van Innis och G. Glas, avocats,

— Forenade kungarikets regering, genom H. Walker och L. Seeboruth, bada i egen-
skap av ombud, bitrddda av C. May, barrister,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues, B. Beaupére-Manokha, ]. Gstalster
och B. Cabouat, samtliga i egenskap av ombud,

— [Italiensregering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitradd av S. Fiorentino,
avvocato dello Stato,

— Dolens regering, genom M. Dowgielewicz och A. Rutkowska, bada i egenskap av
ombud,
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— DPortugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom H. Krdamer, i egenskap av ombud,

och efter att den 9 december 2010 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 5 och 7 i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstater-
nas varumaérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17,
s. 178), i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av
den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104). Begéran om for-
handsavgorande avser dven tolkningen av artiklarna 9 och 13 i radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), artikel 14 i Europaparlamentets och
radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rittsliga aspekter pa informa-
tionssambhdillets tjanster, sérskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden ("Direk-
tiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, s. 1) samt artikel 11 i Europaparlamentets
och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sdkerstallande av skyddet for
immateriella rattigheter (EUT L 157, s. 45).
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Begidran har framstéllts i ett mal mellan a ena sidan L'Oréal SA och dess dotterbolag
Lancome parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie och L'Oréal (UK)
Ltd (nedan gemensamt kallade L'Oréal) och a andra sidan tre dotterbolag till eBay
Inc., ndmligen eBay International AG, eBay Europe SARL och eBay (UK) Ltd (ned-
an gemensamt kallade eBay), samt Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby,
James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox och Rukhsana Bi (nedan kallade de fysiska
svarandepersonerna). Malet giller den omstdandigheten att L'Oréals varor utan dess
godkdnnande har utbjudits till forsédljning pa den elektroniska marknadsplats som
eBay driver.

I — Tillimpliga bestimmelser

A — Direktiv 89/104 och forordning nr 40/94

Direktiv 89/104 och forordning nr 40/94 upphévdes genom Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumairkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), vilket tradde i kraft
den 28 november 2008, respektive genom radets férordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1),
vilken trddde i kraft den 13 april 2009. Med hinsyn till nér de faktiska omstandighe-
terna dgde rum, regleras malet vid den nationella domstolen av direktiv 89/104 och
férordning nr 40/94.

Artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett varu-
maérke’, har foljande lydelse:
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”1. Det registrerade varumaérket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har ratt
att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvénda

a) tecken som dr identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjénster
som dr identiska med dem for vilka varumérket dr registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumairket och identite-
ten eller likheten hos de varor och tjénster som ticks av varumérket och tecknet
kan leda till forvéixling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan
tecknet och varumarket.

2. En medlemsstat kan ocksé besluta att innehavaren skall ha rétt att forhindra tredje
man, som inte har hans tillstand, fran att i naringsverksamhet anvinda ett tecken som
ar identiskt med eller liknar varumérket med avseende pa varor och tjédnster av annan
art an dem for vilka varumaérket &r registrerat, om detta ar ként i den medlemsstaten
och om anvindningen av tecknet utan skélig anledning drar otillborlig fordel av eller
ar till forfang for varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé.

3. Bl.a. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forséljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa dn-
damal eller utbjuda eller tillhandahélla tjanster under tecknet.
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c) Attimportera eller exportera varor under tecknet.

d) Attanvinda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.

Lydelsen i artikel 9.1 a och b i férordning nr 40/94 motsvarade i huvudsak lydelsen i
artikel 5.1 i direktiv 89/104. Artikel 9.2 motsvarade i sin tur artikel 5.3. Artikel 9.1 c i
forordning nr 40/94 hade f6ljande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumirke ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har rétt att for-
hindra tredje man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet anvinda

c) ett kidnnetecken som ar identiskt med eller liknar gemenskapsvarumarket med
avseende dven pa varor och tjinster av annat slag dn dem for vilka gemenskaps-
varumdrket dr registrerat, om detta ér kint i gemenskapen och om anvéndningen
av kiannetecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang
for gemenskapsvarumarkets sarskiljningsformaga eller renommé”

Artikel 7 i direktiv 89/104, med rubriken "Konsumtion av de réttigheter som &r knut-
na till ett varumairke’, hade foljande lydelse:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvéindningen av varumir-
ket for varor som av innehavaren eller med hans medgivande har forts ut pd mark-
naden under varumirket i en avtalsslutande part [inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet].
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2. Punkt 1 skall inte gilla ndr innehavaren har skilig grund att motsétta sig fortsatt
marknadsforing av varorna, sérskilt nir varornas beskaffenhet har forandrats eller
forsamrats efter att de har forts ut pd marknaden”

Enligt artikel 13.1 i férordning nr 40/94 giller att ”[e]tt gemenskapsvarumaérke [inte]
ger ... innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av varumaérket for varor som av
innehavaren eller med hans medgivande har slippts ut pa marknaden under varu-
mirket inom [Europeiska unionen]”. Ordalydelsen i artikel 13.2 dr identisk med orda-
lydelsen i artikel 7.2 i direktiv 89/104.

B — Direktiv 2000/31 ("’ Direktiv om elektronisk handel”)

I artikel 2 a i direktiv 2000/31 definieras “informationssamhéllets tjénster” med hén-
visning till artikel 1.2 i Europaparlamentets och rédets direktiv 98/34/EG av den
22 juni 1998 om ett informationsforfarande betréffande tekniska standarder och fore-
skrifter och betriffande foreskrifter for informationssamhallets tjanster (EGT L 204,
s. 37), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och ridets direktiv 98/48/EG av den
20 juli 1998 (EGT L 217, s. 18) (nedan kallat direktiv 98/34), sasom tjénster som van-
ligtvis utfors mot ersittning pa distans, pa elektronisk vdg och pa individuell begdran
av en tjanstemottagare’.

I artikel 1.2 i direktiv 98/34 foreskrivs dérefter foljande:
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I denna definition avses med

— pd distans: tjanster som tillhandahalls utan att parterna dr ndrvarande samtidigt,

— pa elektronisk vdg: en [...] tjanst som sénds vid utgangspunkten och tas emot vid
slutpunkten med hjilp av utrustning for elektronisk behandling ... och lagring av
uppgifter, och som i sin helhet sénds, befordras och tas emot genom trad, radio,
optiska medel eller andra elektromagnetiska medel,

— pad individuell begdran av en tjdnstemottagare: en tjanst som tillhandahélls ge-
nom overforing av uppgifter pa individuell begéran.

Artikel 6 i direktiv 2000/31 har foljande lydelse:

"Forutom de 6vriga informationskrav som faststélls i [unions]rétten skall medlems-
staterna se till att kommersiella meddelanden som ingar i eller utgér nagon av infor-
mationssamhillets tjanster &tminstone uppfyller foljande villkor:

b) Den fysiska eller juridiska person for vars rikning det kommersiella meddelandet
sdnds skall vara klart identifierbar.
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Kapitel I i direktiv 2000/31 innehaller ett avsnitt 4 med rubriken ”Tjénstelevererande
mellanhénders ansvar”. I detta avsnitt ingér artiklarna 12-15.

Artikel 14 i direktiv 2000/31 med rubriken ”Virdtjanster” har foljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att en tjansteleverantdr som levererar nagon av in-
formationssamhdllets tjanster bestdende av lagring av information som tillhandahal-
lits av tjdnstemottagaren inte skall vara ansvarig for information som lagrats pa begi-
ran av en tjanstemottagare av tjansten, under forutséttning att

a) tjdnsteleverantoren inte hade kinnedom om férekomsten av olaglig verksamhet
eller olaglig information och, betréffande skadestdndsansprak, inte var medveten
om fakta eller omstédndigheter som gjort forekomsten av den olagliga verksamhe-
ten eller den olagliga informationen uppenbar, eller

b) tjdnsteleverantdren sd snart han fatt sidan kidnnedom eller blivit medveten
om detta handlat utan dr6jsmal for att avldgsna informationen eller géra den
oatkomlig.

2. Punkt 1 dr inte tillimplig om tjainstemottagaren handlar under tjansteleveranto-
rens ledning eller 6verinseende.
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3. Denna artikel skall inte paverka mojligheten for en domstol eller administrativ
myndighet att i enlighet med medlemsstaternas réttssystem krdva att tjansteleveran-
toren upphor med eller forhindrar en 6vertradelse, inte heller skall den paverka med-
lemsstaternas majlighet att inrdtta forfaranden for att avldgsna information eller gora
den oatkomlig”

Artikel 15 i direktiv 2000/31, med rubriken "Avsaknad av allmén &vervakningsskyl-
dighet’, har foljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna far inte &ldgga tjdnsteleverantorerna en allmin skyldighet att,
i samband med tillhandahéllande av sddana tjédnster som avses i artiklarna 12, 13
och 14, 6vervaka den information de dverfor eller lagrar, och inte heller nagon allmén
skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omsténdigheter som kan tyda pa olaglig
verksambhet.

I kapitel III i direktiv 2000/31 ingér bland annat artikel 18, med rubriken ”Talan infor
domstol’; som har foljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de mojligheter att fora talan infor domstol som
ar tillgdngliga enligt nationell lagstiftning om informationssamhallets tjénster gor det
mojligt att snabbt vidta atgérder, dven interimistiska sddana, i syfte att avbryta den
pastadda overtrddelsen och hindra ytterligare skada av berdrda intressen.
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C — Direktiv 2004/48 (direktivet om sdkerstillande av skyddet for immateriella
rdttigheter)

Skilen 1, 2, 3, 23, 24 och 32 i direktiv 2004/48 har foljande lydelse:

"(1)

(2)

(3)

(23)

Genomfoérandet av den inre marknaden innebar att hinder for fri rorlighet och
snedvridning av konkurrensen undanrdjs samtidigt som férhéllanden som
gynnar innovation och investeringar skapas. Immaterialrittsligt skydd ar i
detta sammanhang en grundliggande forutsittning for en framgéngsrik inre
marknad....

... Samtidigt bor [skyddet for immateriella rittigheter] varken hindra yttrande-
frihet, ett fritt informationsutbyte eller skydd for personuppgifter inte heller pa
Internet.

Om det saknas effektiva medel for att skydda immateriella rattigheter minskar
intresset for innovation och nyskapande och investeringsviljan dimpas. Det ar
déarfor nodvéndigt att se till att den materiella delen av immaterialréitten, som
idag till stor del utgor en del av gemenskapens regelverk, tillimpas effektivt i
[unionen]. ...

.. [R]éttighetshavarna [bor] ha mojlighet att begira ett foreliggande mot en
mellanhand vars tjénster utnyttjas av tredje man for att gora intrang i réttig-
hetshavarens industriella réttighet. Villkoren och bestammelserna for forelag-
ganden av detta slag bor medlemsstaterna sjélva bestimma om i sin nationella
lagstiftning. Nér det géller intrang i upphovsritt och nérstaende rattigheter
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finns det redan en omfattande harmonisering genom [Europaparlamentets och
radets] direktiv 2001/29/EG [av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa as-
pekter av upphovsritt och nérstaende réttigheter i informationssamhallet (EGT
L 167, s.10)]. Artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG bor dérfor inte paverkas av detta
direktiv.

I forekommande fall och om det motiveras av omstdndigheterna, bor de atgar-
der, férfaranden och sanktioner som tillhandahalls inkludera forbudsatgarder i
syfte att hindra fortsatt immaterialréttsintrang....

Detta direktiv respekterar de grundlaggande rittigheter ... som i synnerhet er-
kénns i Europeiska unionens stadga om grundldggande rittigheter. Detta direk-
tiv syftar sarskilt till att sékerstélla att immateriella réttigheter respekteras fullt
ut, i enlighet med artikel 17.2 i ndmnda stadga.”

I artikel 2 i direktiv 2004/48 definieras direktivets tillampningsomrade. Artikel 2 har
foljande lydelse:

”1. Utan att det paverkar de medel som foreskrivs eller kan komma att foreskrivas i
[unions]lagstiftningen eller i nationell lagstiftning, forutsatt att dessa medel ar gynn-
sammare for réttighetshavaren, skall de atgérder, forfaranden och sanktioner som f6-
reskrivs i detta direktiv vara tillimpliga ... vid varje intrang i de immateriella rattighe-
ter som foljer av gemenskapsriétten och/eller den berérda medlemsstatens nationella

ratt.
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3. Detta direktiv skall inte péverka

a) .. [direktiv] 2000/31/EG i allminhet och i synnerhet artiklarna 12-15 i
direktiv 2000/31/EG,

Kapitel II i direktiv 2004/48, med rubriken "f‘\tgérder, forfaranden och sanktioner’,
innehaller sex avsnitt. Avsnitt 1 har rubriken "Allméinna bestammelser” och innehal-
ler bland annat artikel 3 som har foljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahalla de éatgérder, forfaranden och sanktioner
som ér nodvéndiga for att sakerstilla skyddet for de immateriella rattigheter som om-
fattas av detta direktiv. Atgérderna, forfarandena och sanktionerna skall vara rittvisa
och skiliga, inte onodigt komplicerade eller kostsamma och inte medfora oskéliga
tidsfrister eller omotiverade drojsmal.

2. Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall ... vara effektiva, proportionella
och avskridckande och skall tillimpas sa att hinder f6r lagenlig handel inte uppkom-

”

mer ...

Avsnitt 5 i kapitel IT i direktiv 2004/48 har rubriken "Atgirder efter beslut i sakfragan”,
Avsnittet innehaller artiklarna 10-12 med rubrikerna "Korrigeringsatgérder’, "Fore-
lagganden” respektive ” Alternativa atgarder”
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Enligt artikel 11 i direktiv 2004/48 géller foljande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga myndigheterna, nér de har fast-
stéllt att ett intrang har begatts i en immateriell rattighet, far utfirda ett foreldggande
mot intrdngsgoraren med forbud att fortsétta intranget. Om sa foreskrivs i nationell
lagstiftning skall forelaggandet, dér sa &dr lampligt, forenas med vite for att sékerstélla
efterlevnad. Medlemsstaterna skall dven se till att rittighetshavare har mojlighet att
begira ett forelaggande mot mellanhénder vars tjanster utnyttjas av tredje man for
att gora intrang i en immateriell rittighet, utan att det paverkar tillimpningen av ar-
tikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG”

Namnda artikel 8.3 i direktiv 2001/29 har féljande lydelse:

"Medlemsstaterna skall se till att rdttsinnehavare har mojlighet att begéra ett foreldg-
gande gentemot mellanhédnder vars tjdnster utnyttjas av en tredje part for att bega
intradng i en upphovsritt eller narstaende réttighet”

D — Direktiv 76/768 (direktiv om kosmetiska produkter)

Artikel 6.1 i radets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillndrmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, s. 169; svensk spe-
cialutgava, omrade 13, volym 5, s. 198), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och
radets direktiv 2003/15/EG av den 27 februari 2003 (EUT L 66, s. 26), har foljande
lydelse:
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"Medlemsstaterna skall vidta alla de atgarder som &r nodvandiga for att forsakra sig
om att kosmetiska produkter inte kan sldppas ut pd marknaden utan att f6ljande in-
formation finns i outplanlig, l4ttlast och vl synlig skrift pa behallaren och forpack-
ningen. Den information som nédmns i g behover dock endast anges pa forpackningen:

a) Namn eller firma och adress eller inregistrerat affirsstille for tillverkaren eller
den person som ansvarar for saluforingen och dr etablerad inom gemenskapen. ...

b) Innehallets kvantitet vid forpackningstillfillet,

c) Datum for ldgsta hallbarhet ...

d) Sirskilda forsiktighetsatgérder som skall iakttas vid anvdndning ...

e) Tillverkningspartiets nummer eller referens for identifikation av varorna. ...

f) Produktens funktion, om detta inte tydligt framgar av presentationen av
produkten.

g) En forteckning 6ver bestandsdelar ...
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E — Den nationella lagstiftningen

Direktiv 89/104 inforlivades med den nationella réittsordningen genom varumérkes-
lagen (Trade Marks Act). Artikel 5.1-5.3 i direktiv 89/104 inforlivades genom arti-
kel 10 i lagen.

Direktiv 2000/31 inforlivades med den nationella rittsordningen genom férordning-
en om elektronisk handel (Electronic Commerce Regulations). Artikel 14 i direk-
tiv 2000/31 inférlivades genom artikel 19 i namnda férordning.

Forenade konungariket Storbritannien och Nordirland har inte antagit nagra speci-
fika regler for att genomfora artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48. Behorig-
heten att utfirda foreligganden regleras emellertid av artikel 37 i lagen om Hogsta
domstolen (Supreme Court Act). Enligt ndmnda artikel 37 kan High Court utfirda ett
foreldggande i alla de fall da det framstar som motiverat och lampligt ("in all cases in
which it appears to be just and convenient to do so”).

Direktiv 76/768 inforlivades med nationell ritt genom forordningen om kosmetiska
produkter (Cosmetic Products Regulations). Artikel 12 déri motsvarar artikel 6.1 i
direktiv 76/768. Asidoséttande av denna artikel kan vara straftbelagt.
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II — Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

L'Oréal tillverkar och siljer parfymer, kosmetika och harvardsprodukter. I Forenade
kungariket dr bolaget innehavare av flera nationella varumarken. Det dr ocksa inne-
havare av gemenskapsvarumirken.

L'Oréals varor distribueras genom ett slutet distributionsnét. Auktoriserade aterfor-
sdljare har inte rdtt att tillhandahalla andra édterférsiljare varor inom ramen for detta
system.

eBay driver en elektronisk marknadsplats som visar annonser for varor som utbjuds
till forsédljning av personer som &r inskrivna hos eBay och har upprittat ett siljar-
konto. eBay tar ut provision pa genomforda transaktioner.

eBay ger potentiella kopare mojlighet att lamna bud pa de foremal som séljarna er-
bjuder. eBay tillater dven forsiljning av foremal utan auktion och f6ljaktligen till ett
fast pris (kop det nu-systemet). Séljare kan dessutom inrétta online-butiker pa eBays
webbplatser. I en sddan butik erbjuds samtliga varor som séljaren utbjuder till f6rslj-
ning vid en viss tidpunkt.

Séljare och kopare dr skyldiga att godta eBays anvindaravtal. Det strider mot anvéin-
daravtalet att sélja forfalskade varor eller att gora intrang i varumérken.
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Vid behov hjélper eBay siljarna att optimera sina forséljningserbjudanden, att inrétta
egna online-butiker och att fraimja och oka forséljningen. eBay gor aven reklam for
vissa varor som utbjudits till forséljning pa den elektroniska marknadsplatsen genom
annonser i sokmotorer, till exempel Google.

I skrivelse av den 22 maj 2007 informerade L'Oréal eBay om sin oro Gver det stora
antal transaktioner som innebér intrang i L'Oréals immateriella réttigheter och som
forekommer pé eBays europeiska webbplatser.

Déa L'Oréal inte var tillfreds med eBays svar, vickte bolaget talan mot eBay i flera med-
lemsstater, ddribland den talan som ar féremal f6r provning vid High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division.

L'Oréal vickte talan vid High Court of Justice med yrkande om att ritten skulle fast-
stélla for det forsta att eBay och de fysiska svarandepersonerna &r ansvariga for for-
sdljningen av 17 féremal som gjorts av de fysiska svarandepersonerna pa webbplatsen
www.ebay.co.uk. Forséljningarna pastas innebdra intrang i de réttigheter L'Oréal har
enligt ett gemenskapsfigurmérke innehéllande orden "Amor Amor” och det natio-
nella ordmairket "Lancéme”

Det &r ostridigt mellan L'Oréal och eBay att 2 av de 17 varorna var forfalskade varor
med L'Oréals varumérken.

Nir det géller 6vriga 15 varor har L'Oréal inte hdvdat att de skulle vara forfalskade,
men anser inte desto mindre att forséljningen innebar varumérkesintrdng da varorna
antingen inte var avsedda for forsiljning, saisom demonstrationsexemplar och varu-
prover, eller var varor med L'Oréals varumérke avsedda for forsiljning i Nordamerika
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och inte inom Europeiska ekonomiska samarbetsomréadet (nedan kallat EES). Vidare
har vissa av varorna salts utan féorpackning.

High Court of Justice har i detta skede dnnu inte tagit stéllning till i vilken man det
skett intrang i L'Oréals varumarkesrittigheter. Namnda domstol har daremot slagit
fast att de fysiska svarandepersonerna har genomfort de av L'Oréal beskrivna forsélj-
ningarna pa webbplatsen www.ebay.co.uk.

L'Oréal har for det andra gjort gillande att eBay &r ansvarigt fér anvidndningen av
L'Oréals varumairken till foljd av att dessa visas pa eBays webbplats och pa grund av
att sponsrade linkar visas pa webbplatser med s6kmotorer, till exempel Google, vilka
utloses av att sokord som dverensstimmer med ndmnda varuméarken anvénds.

Det dr i det sista avseendet utrett att eBay, genom att vélja sokord som 6verensstam-
mer med L'Oréals varumérken inom ramen for Googles soktjanst "’AdWords’, visat
en reklamlink till webbplatsen www.ebay.co.uk varje gang det valda sokordet sam-
manfaller med innehéllet i de forfragningar som internetanvéndare skickar till Goog-
les sokmotor. Reklamldnken visas under rubriken "Sponsrade lankar’, som upptrider
antingen till hoger pa eller Gverst pa den skidrm som visas av Google.

Nir en internetanvdndare den 27 mars 2007 skrev in orden "shu uemura” — som i allt
visentligt sammanfaller med L'Oréals nationella ordmirke "Shu Uemura” — som sok-
ord pa Googles sokmotor, visades f6ljande annons fran eBay som en sponsrad lank:

”Shu Uemura
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Bra pris for Shu uemura

Kop pé eBay och spara pengar!

www.ebay.co.uk”

("Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”)

Ett klick pa denna reklamléank ledde till en sida pa webbplatsen www.ebay.co.uk med
resultatet “96 artiklar som hittats for shu uemura” Fér merparten av varorna angavs
uttryckligen att de kom fran Hong Kong.

Ytterligare exempel pad samma fenomen ér foljande: Nir en internetanvdndare den
27 mars 2007 skrev in orden “matrix hair” — som delvis sammanfaller med L'Oréals
nationella ordmérke "Matrix” — som sokord pad Googles sokmotor, visades foljande
annons fran eBay som en sponsrad ldnk:

“Matrix hair
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Fantastiskt laga priser har

Lev ut er passion pé eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”)

("Matrix hair

Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk”)

For det tredje har L'Oréal gjort géllande att &ven om eBay inte ska anses ansvarigt for
intrang i L'Oréals varumaérkesrittigheter, bor ett foreliggande utfiardas till foretaget
enligt artikel 11 i direktiv 2004/48.

L'Oréal har nétt en uppgorelse i godo med vissa av de fysiska svarandepersonerna,
nidmligen Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke och Joanna
Clarke, och utverkat en tredskodom mot 6vriga, det vill siga Glen Fox och Rukhsa-
na Bi. Dérefter holls under mars 2009 en forhandling vid High Court of Justice som
avsag talan mot eBay.
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I dom av den 22 maj 2009 gjorde High Court of Justice en bedémning av vissa faktiska
omsténdigheter och slog fast att malet inte var fiardigt for avgérande, da flera rattsfra-
gor forst fordrade en tolkning av Europeiska unionens domstol.

I ndmnda dom konstaterade High Court of Justice att eBay installerat mjukvarufilter
for att identifiera annonser som kan ténkas strida mot webbplatsens anvédndningsvill-
kor. Samma domstol konstaterade &ven att eBay, med hjélp av ett program bendmnt
VeRO (Verified Rights Owner), utvecklat ett system f6r meddelanden och avldgsning
som syftar till att ge innehavare av immateriella rttigheter hjélp att ta bort annonser
som gor intrang i deras réttigheter fran den elektroniska marknadsplatsen. L'Oréal
har avboijt att delta i programmet med motiveringen att detta ér otillfredsstillande.

High Court of Justice papekade éven att eBay vidtar sanktionséatgirder sdsom att till-
falligt, eller till och med definitivt, stinga av siljare som bryter mot den elektroniska
marknadsplatsens anviandningsvillkor.

Oberoende av ovanstidende 6verviganden fann High Court of Justice dndock att det
var mojligt for eBay att vidta ytterligare atgdrder for att minska antalet forséljningar
som innebdr intrang i immateriella rattigheter och som genomf6rs via dess elektro-
niska marknadsplats. Den hénskjutande domstolen menar att eBay skulle kunna an-
vénda ytterligare filter. Foretaget skulle i sina bestimmelser dven kunna inbegripa ett
forbud mot f6rsiljning, utan varumirkesinnehavarens medgivande, av markesvaror
som inte kommer fran EES. eBay borde dessutom kunna stilla upp ytterligare restrik-
tioner avseende de varuvolymer som samtidigt kan vara féoremal f6r annonser samt
tillimpa sanktionsatgéirder mer rigorost.

High Court of Justice har emellertid betonat att den omsténdigheten att eBay hade
kunnat gora mer inte nédvandigtvis innebér att det rattsligt sett dr skyldigt att géra
detta.
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Genom beslut av den 16 juli 2009, som antogs till f6ljd av domen av den 22 maj 2009,
beslutade High Court of Justice att vilandeférklara mélet och stélla foljande fragor till
domstolen:

”1) Da prover av parfym och kosmetika (det vill sdga prover som delas ut till konsu-

menten da dessa demonstreras inom detaljhandeln) och provflaskor (dramming
bottles) (det vill siga forpackningar frén vilka en mindre méangd kan tas for att ge
konsumenterna gratis prover) som inte dr avsedda for forsiljning till konsument
(och ofta dr mirkta ’inte till forséljning’ eller ’inte for individuell férsiljning’) ges
utan kostnad till varumérkesinnehavarens auktoriserade aterforsiljare, ska dessa
varor anses ha forts ut pa marknaden’ i den mening som avses i artikel 7.1 i [di-
rektiv 89/104] och artikel 13.1 i [férordning nr 40/94]?

Da forpackningen (eller annat yttre forpackningsmaterial) har avldgsnats fran
parfymer och kosmetika utan varumarkesinnehavarens medgivande, utgor detta
en ’skilig grund’ for varumérkesinnehavaren att motsatta sig fortsatt marknads-
foring av de oférpackade varorna enligt artikel 7.2 i [direktiv 89/104] och arti-
kel 13.2 i [forordning nr 40/94]?

Andras svaret pa fraga 2 av att

a) de ofdrpackade varorna till f6ljd av att forpackningen (eller annat yttre for-
packningsmaterial) har avldgsnats inte har den information som krévs enligt
artikel 6.1 i [direktiv 76/768] och i synnerhet inte har nagon innehallsférteck-
ning eller uppgift om bést fore-datum?

b) erbjudandet om forséljning eller sjalva forséljningen, som en foljd av att va-
rorna saknar sddana uppgifter, utgér en brottslig handling enligt lagstiftning-
en i den medlemsstat i gemenskapen dér varorna erbjuds for forsaljning eller
sdljs av tredje man?
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Andras svaret pa fraga 2 om fortsatt marknadsforing skadar eller riskerar att ska-
da varornas image och hérigenom varumérkets renommé? Om sa &r fallet, ska
en sddan verkan presumeras, eller ankommer det pa varumérkesinnehavaren att
bevisa den?

Om en néringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats koper rétten att
anvinda ett kinnetecken som dr identiskt med ett registrerat varumérke i form av
ett nyckelord fran en s6kmotorsoperator och sokmotorn visar kdnnetecknet for
anvindare i en sponsrad lidnk till en webbplats tillhérande den som driver den di-
gitala marknadsplatsen, ska d& den omstindigheten att kdnnetecknet visas i den
sponsrade linken anses utgora anvindning’ av kidnnetecknet i den mening som
avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [forordning nr 40/94]?

Nér en anvindare som klickar pa den ovan i fraga 5 ndimnda sponsrade lanken
leds direkt till reklam eller erbjudanden om forséljning av varor som ar identiska
med dem som varumérket registrerats for i form av det kidnnetecken som ni-
gon annan placerat pd webbplatsen — av vilka kdnnetecken vissa gor intrang i
varumdrkesritten och andra inte gor det pa grund av att de respektive varorna
skiljer sig fran varandra —, ska innehavaren av den elektroniska marknadsplatsen
dé anses anvinda kdnnetecknet ‘'med avseende pa’ de intrangsgoérande varorna
(infringing goods) i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och
artikel 9.1 a i [férordning nr 40/94]?

Om de varor som reklamen giller och som erbjuds till férsiljning pa den ovan
i fraga 6 nimnda webbplatsen inbegriper varor som inte forts ut pd marknaden
inom EES av eller med varumirkesinnehavarens medgivande, dr det da tillrack-
ligt for att anvdndningen ska omfattas av tillimpningsomréadet for artikel 5.1 a i
[direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [férordning nr 40/94] och inte av tillampnings-
omradet for artikel 7.1 i [direktiv 89/104] och artikel 13.1 i [forordning 40/94] att
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reklamen eller forsaljningserbjudandet riktas till konsumenter pa det territorium
for vilket varumarket registrerats? Eller méste varumérkesinnehavaren visa att
reklamen eller forsiljningserbjudandet nodvéndigtvis innebér att de aktuella va-
rorna fors ut pd marknaden inom det territorium som varumairket técker?

Andras svaret pa frigorna 5-7 ovan om den anvindning som varumirkesinneha-
varen motsatt sig bestér i att kinnetecknet visas pa webbplatsen tillh6rande den
som driver den elektroniska marknadsplatsen snarare dn i en sponsrad lank?

Om det ér tillrackligt for att anvindningen ska omfattas av tillimpningsomradet
for artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [férordning nr 40/94] och
inte av tillimpningsomradet for artikel 7 ... i [direktiv 89/104] och artikel 13 ... i
[forordning nr 40/94] att reklamen eller forsiljningserbjudandet riktas till konsu-
menter pa det territorium for vilket varumérket registrerats:

a) ska anvidndningen anses besta i eller inbegripa 'lagring av information som
tillhandahéllits av tjanstemottagaren’ i den mening som avses i artikel 14.1 i
[direktiv 2000/31]?

b) Om anvindningen inte uteslutande bestér av verksamhet som regleras av ar-
tikel 14.1 i [direktiv 2000/31] men sddan verksamhet ingér, dr den som driver
den elektroniska marknadsplatsen dé befriad fran ansvar i den mén anviand-
ningen bestér i sddan verksamhet? Om s ér fallet, far skadestand eller annan
ekonomisk ersdttning beviljas for sidan anvdandning i den man den inte om-
fattas av ansvarsfrihet?
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¢) Om den som driver den elektroniska marknadsplatsen har kinnedom om att
reklam gjorts for varor och att varor erbjudits for forsaljning och dven sélts pa
hans webbplats pé ett sétt som innebér intrang i registrerade varumérken och
att sadant varumarkesintrang troligen kommer att fortsétta i reklam f6r, erbju-
dande om forsiljning och forséljning av samma eller liknande varor av samma
eller andra anvéndare av webbplatsen, ska detta anses utgora ’kdnnedom’ eller
‘'medvetenhet’ i den mening som avses i artikel 14.1 i [direktiv 2000/31]?

10) Nér tredje man har begagnat sig av tjdnster fran en mellanhand, sdsom en person
som driver en webbplats, for att gora intrang i ett registrerat varumairke, kravs da
enligt artikel 11 i [direktiv 2004/48] att medlemsstaterna ser till att varumérkes-
innehavaren kan utverka ett foreliggande mot mellanhanden f6r att férhindra
framtida intrdng i nimnda varumarke, i motsats till fortsatt intrang i det specifika
fallet? Om sa é&r fallet, vilken typ av foreldggande ska dé goras tillgangligt?”

III — Provning av tolkningsfragorna

A — Frdagorna 1, 2, 3, 4 och 7 avseende forsdljning av mdrkesvaror pd en elektronisk
marknadsplats

1. Inledande synpunkter

Sasom framgér av punkterna 36 och 37 i forevarande dom é&r det ostridigt att de fy-
siska svarandepersonerna via webbplatsen www.ebay.co.uk har utbjudit varor till for-
sdljning och salt varor till konsumenter i unionen. Varorna bestod av produkter med
L'Oréals varumérken som detta foretag avsag for forséiljning i tredjeland samt i varor
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som inte var avsedda for forséljning, saisom demonstrationsexemplar och varuprover.
Det dr vidare utrett att vissa av varorna salts utan forpackning.

Av de omstidndigheter som sammanfattats i punkterna 40 och 41 i forevarande dom
framgér dven att varor som forts ut pa marknaden i tredjeland har utbjudits till for-
sdljning p& webbplatsen www.ebay.co.uk. Det framgar dven att eBay pa samma webb-
plats har gjort reklam for forsiljningserbjudanden avseende varor fran Hong Kong
(Kina) av market Shu Uemura.

eBay anser att denna typ av forsdljningserbjudanden pa dess elektroniska marknads-
plats inte kan utgéra nagot varumirkesintrang. Genom tolkningsfragorna 1, 2, 3, 4
och 7 6nskar den hénskjutande domstolen fa klarhet i huruvida eBays instéillning &r
korrekt.

Innan domstolen Gvergér till att prova fragorna finns det anledning att erinra om, i
likhet med vad generaladvokaten papekade i punkt 79 i sitt forslag till avgérande, att
den ensamritt som ett varumaérke ger i princip endast kan aberopas i forhallande till
ndringsidkare. For att varuméarkesinnehavaren ska ha rétt att forbjuda tredje man att
anvinda kinnetecken som ér identiska med eller liknar varumaérket krévs det namli-
gen att anvdndningen sker i ndringsverksamhet (se, bland annat, dom av den 16 no-
vember 2004 i mal C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkt 62, och av
den 18 juni 2009 i mél C-487/07, L'Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 57).

Nir en fysisk person siljer en mérkesvara pa en elektronisk marknadsplats utan att
transaktionen sker i ndringsverksamhet, kan varumérkesinnehavaren foljaktligen inte
gora gillande sin ensamritt enligt artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i forordning
nr 40/94. Om forsdljningar som gors pa en sadan elektronisk marknadsplats dare-
mot gar utdver en rent privat verksamhet pa grund av sin volym, frekvens och andra

I - 6100



56

57

58

L'OREAL M.FL.

kénnetecken, agerar siljaren inom ramen for néringsverksamhet i den mening som
avses i dessa artiklar.

I sin dom av den 22 maj 2009 slog den hianskjutande domstolen fast att en av de fysis-
ka svarandepersonerna, Stephen Potts, hade slt ett stort antal foremal med L'Oréals
varumérken p& webbplatsen www.ebay.co.uk. Detta foranledde den hinskjutande
domstolen att anse att den berérda personen hade handlat i egenskap av néaringsidka-
re. Liknande bedomningar gjordes avseende Tracy Ratchford, Marie Ormsby, Joanna
Clarke, Rukhsana Bi, James Clarke och Glen Fox.

De forsdljningserbjudanden och de forséljningar som ndmns i punkt 51 i denna dom
inbegriper anvindning av kédnnetecken som &r identiska med eller liknar varumarken
som L'Oréal dr innehavare till och har skett inom ramen for nédringsverksamhet. Det
ar ostridigt att L'Oréal inte gett sitt medgivande till anvdndningen. Domstolen ska
dérfor prova om L'Oréal, med hénsyn till samtliga regler som foreskrivs i artikel 5 i
direktiv 89/104 och artikel 9 i férordning nr 40/94 samt réttspraxis avseende dessa
artiklar, kunde motsitta sig dessa forsiljningserbjudanden och dessa forsiljningar.

2. Utbjudande till forséljning, pa en elektronisk marknadsplats avsedd for unionens
konsumenter, av mirkesvaror som varumirkesinnehavaren avsag for forsiljning i
tredjeland

Den hinskjutande domstolen har stillt den sjunde fragan, som ska provas forst, for
att fa klarhet i om det é&r tillrdckligt att ett forséljningserbjudande riktas till konsu-
menter pa det territorium for vilket varumérket registrerats, for att innehavaren av ett
varumadrke som &r registrerat i en av unionens medlemsstater eller av ett gemenskaps-
varumirke med stod av bestimmelserna i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i
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forordning nr 40/94 ska kunna motsétta sig att varor av detta mérke som inte tidigare
saluforts inom EES, eller, nér det géller ett gemenskapsvarumarke, inte tidigare salu-
forts inom unionen, utbjuds till férsiljning pa en elektronisk marknadsplats.

Enligt artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i forordning nr 40/94 har varumairkes-
innehavaren en ensamritt som ger denne ratt att hindra tredje man fran att bland
annat importera varor som forsetts med innehavarens varumairke, utbjuda dem till
forséljning, fora ut dem pa marknaden eller lagra dem f6r dessa dndamal. Artikel 7
i samma direktiv och artikel 13 i samma forordning innehéller dock ett undantag
fran denna regel, genom att det déri foreskrivs att varumérkesinnehavarens réttighe-
ter konsumeras nir varorna har forts ut pd marknaden inom EES — eller i unionen
nér det giller ett gemenskapsvarumirke — av innehavaren eller med dennes medgi-
vande (se, bland annat, dom av den 30 november 2004 i mal C-16/03, Peak Holding,
REG 2004, s. I-11313, punkt 34, av den 15 oktober 2009 i mal C-324/08, Makro Zelf-
bedieningsgroothandel m.fl., REG 2009, s. I-10019, punkt 21, samt av den 3 juni 2010
i mal C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, REU 2010, s. I-4965, punkterna 28
och 46).

I det fall som provningen av denna friga giller dér varorna inte vid nagot tillfille forts
ut pa marknaden inom EES av varumairkesinnehavaren eller med dennes medgivan-
de, 4r undantaget i artikel 7 i direktiv 89/104 och artikel 13 i férordning nr 40/94 inte
tillampligt. Domstolen har vid upprepade tillfillen slagit fast att det dr visentligt att
innehavaren av ett varumérke som &r registrerat i en medlemsstat kan kontrollera det
forsta utsldppandet av varorna pa marknaden inom EES (se, bland annat, dom av den
20 november 2001 i de forenade mélen C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff och Levi
Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 33, domarna i de ovanndmnda malen Peak Hol-
ding, punkterna 36 och 37, och Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl., punkt 32).

eBay har medgett giltigheten av dessa principer, men har samtidigt gjort géllande att
innehavaren av ett varumérke som dr registrerat i en medlemsstat eller av ett gemen-
skapsvarumairke inte med framgéing kan &beropa den ensamrétt som varumirket ger
sa linge som varorna som dr forsedda med varumérket och som utbjuds till f6rsiljning
pa en elektronisk marknadsplats finns i tredjeland och inte nédvandigtvis skickas till
det territorium for vilket varumérket registrerats. L'Oréal, Férenade kungarikets re-
gering, den italienska, den polska och den portugisiska regeringen liksom Europeiska
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kommissionen anser ddremot att bestimmelserna i direktiv 89/104 och i férordning
nr 40/94 ér tillimpliga s& snart det visar sig att forséljningserbjudandet avseende en
mérkesvara som befinner sig i tredjeland riktas till konsumenter péa det territorium
for vilket varumairket registrerats.

Domstolen delar denna sista instédllning. Om det f6rholl sig annorlunda, skulle namli-
gen aktorer — som anvénder sig av elektronisk handel och utbjuder mérkesvaror som
befinner sig i tredjeland till forsiljning pé en elektronisk marknadsplats som riktar
sig till konsumenter i unionen, dir varorna kan ses pa skirm och bestillas via denna
marknadsplats — inte ha ndgon som helst skyldighet att, vad géller denna typ av for-
sdljningserbjudanden, folja unionens immaterialréttsliga regler. Bestaimmelsernas dn-
damalsenliga verkan skulle under sédana omstandigheter paverkas.

Det ar harvid tillrackligt att papeka att enligt artikel 5.3 b och d i direktiv 89/104 och
artikel 9.2 b och d i forordning nr 40/94 innefattar sadan anvéndning fran tredjemans
sida av kdnnetecken som dr identiska med eller liknar varumarken som varumérkes-
innehavaren kan motsitta sig, anvindning av ndimnda kénnetecken i forsiljningser-
bjudanden och i reklam. Sdsom generaladvokaten papekade i punkt 127 i sitt forslag
till avgorande och kommissionen i sitt skriftliga yttrande, skulle reglernas effektivitet
paverkas negativt om anvéindning, i ett forséljningserbjudande eller i reklam pa in-
ternet som riktas till konsumenter i unionen, av ett kdnnetecken som é&r identiskt
med eller liknar ett varumirke som &r registrerat i unionen, undgick tillimpning av
reglerna, enbart pa grund av att den tredjeman som stir bakom erbjudandet eller re-
klamen har sitt hemvist i ett tredjeland, att servern till den webbplats han anvéinder ar
forlagd till ett tredjeland eller till och med att varan som erbjudandet eller reklamen
giller befinner sig i ett tredjeland.

Dock ska det preciseras att enbart det forhallandet att en webbplats ér tillganglig pa
det territorium for vilket varumérket registrerats inte dr tillréckligt for att forséljnings-
erbjudanden som gors pa webbplatsen ska anses riktade till konsumenter pa detta
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territorium (se, analogt, dom av den 7 december 2010 i de férenade malen C-585/08
och C-144/09, Pammer och Hotel Alpenhof, REU 2010, s. I-12577, punkt 69). Om det
forhallandet att en elektronisk marknadsplats ar tillgénglig pa ndmnda territorium
vore tillrackligt for att dér gjorda annonser ska anses omfattas av tillimpningsom-
radet for direktiv 89/104 och forordning nr 40/94, skulle webbsidor och annonser,
som uppenbart uteslutande riktar sig till konsumenter i tredjeland, inte desto mindre
tekniskt sett vara tillgdngliga pa unionens territorium och darfor felaktigt omfattas av
unionsratten.

Det ankommer foljaktligen pa de nationella domstolarna att bedéma fran fall till fall
om det foreligger relevanta tecken pa att ett forséljningserbjudande som gors pa en
elektronisk marknadsplats som ér tillgdnglig pa det territorium for vilket varumérket
har registrerats &r riktat till konsumenterna pé detta territorium. Det har vid denna
beddmning sérskild vikt om forséljningserbjudandet atfoljs av uppgifter om vilka geo-
grafiska omraden séljaren kan skicka varan till.

I mélet vid den nationella domstolen framgar det att webbplatsen med adressen www.
ebay.co.uk, i avsaknad av bevis for motsatsen, ér riktad till konsumenter pa det om-
rade for vilket de &beropade nationella varumérkena och gemenskapsvarumirkena
registrerats. De forsiljningserbjudanden pa webbplatsen som dr aktuella i det na-
tionella malet omfattas darfor av tillimpningsomradet for unionsritten i fraga om
varumdrkesskydd.

Mot bakgrund av vad som anforts ovan ska den sjunde fragan besvaras enligt fol-
jande. Ndr varor i ett tredjeland som ar forsedda med ett varumérke som registrerats
i en av unionens medlemsstater eller med ett gemenskapsvarumérke och som inte
tidigare saluférts inom EES eller, nér det géller ett gemenskapsvarumarke, inte tidi-
gare saluforts inom unionen, séljs pa en elektronisk marknadsplats av en néringsid-
kare utan varumirkesinnehavarens medgivande till en konsument pé det territorium
for vilket varumairket registrerats, eller dr foremal for ett forsiljningserbjudande eller
reklam pé en sddan marknadsplats som riktas till konsumenter pa detta territorium,
kan varumirkesinnehavaren motsétta sig forséljningen, forsiljningserbjudandet eller
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reklamen enligt bestimmelserna i artikel 5 i direktiv 89/104 eller i artikel 9 i férord-
ning nr 40/94. Det ankommer pa de nationella domstolarna att beddma frén fall till
fall om det foreligger relevanta tecken pa att forsiljningserbjudanden eller reklam
som gors pa en elektronisk marknadsplats som ar tillganglig pa ndmnda territorium
ar riktade till konsumenterna pa detta territorium.

3. Utbjudande till férsiljning av demonstrationsexemplar och varuprover

Det dr ostridigt att de fysiska svarandepersonerna vid tiden for de faktiska omstén-
digheter som ar foremal for provning av den hénskjutande domstolen dven utbjod
demonstrationsexemplar och varuprover till forséljning p& webbplatsen www.ebay.
co.uk. Foremalen hade L'Oréal stillt till forfogande for sina auktoriserade aterforsal-
jare utan kostnad.

Den hinskjutande domstolen har stéllt sin forsta fraga for att fa klarhet i om det for-
hallandet att en varumairkesinnehavare tillhandahaller foremal, forsedda med detta
varumirke och avsedda att demonstreras for konsumenterna hos auktoriserade for-
sdljare, samt flaskor som ocksé ér forsedda med varumairket och frén vilka en mindre
méngd kan tas och ges till konsumenten i form av ett gratis varuprov, ska anses inne-
béra att varorna har forts ut pa marknaden i den mening som avses i direktiv 89/104
och férordning nr 40/94.

Den hénskjutande domstolen har héirvid konstaterat att L'Oréal tydligt informerat
sina auktoriserade aterforséljare om att varorna och flaskorna inte fick siljas och att
vissa av dem &ven vad forsedda med informationen ”ej till forséljning”.
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Domstolen har redan slagit fast att nar en varumérkesinnehavare forser foremal med
sitt varumérke och féremélen delas ut gratis i syfte att frimja forsaljningen av ved-
erborandes varor, distribueras inte dessa foremél med syftet att de ska foras ut pé
marknaden (se dom av den 15 januari 2009 i mal C-495/07, Silberquelle, REG 2009,
s. 1-137, punkterna 20-22). Gratis utdelning av sddana foremal innebar saledes i prin-
cip inte att varumérkesinnehavaren for ut dem pa marknaden.

Domstolen har likasa slagit fast att nir en varuméarkesinnehavare marker foremal av
typen testflaskor for parfym med uppgifter som "demonstrationsexemplar” och ej
till forséljning” innebér detta, i avsaknad av bevis fér motsatsen, ett hinder for att det
ska kunna anses att varumirkesinnehavaren gett sitt medgivande till att de fors ut
pa marknaden (se domen i det ovanndmnda maélet Coty Prestige Lancaster Group,
punkterna 43, 46 och 48).

Under dessa omstidndigheter ska den forsta fragan besvaras enligt f6ljande. Det for-
hallandet att en varumirkesinnehavare till sina auktoriserade aterforséljare tillhan-
dahaller foremal, forsedda med detta varumarke och avsedda att demonstreras for
konsumenterna hos auktoriserade forsiljare, samt flaskor som ocksa ér forsedda med
varumirket och frén vilka en mindre méngd kan tas och ges till konsumenten i form
av ett gratis varuprov, innebdr i avsaknad av bevis for motsatsen inte att de har forts
ut pa marknaden i den mening som avses i direktiv 89/104 och forordning nr 40/94.

4. Forsaljning av varor som saknar forpackning

Det framgar av punkterna 36, 37 och 51 i férevarande dom att vissa varuexemplar
som bdr L'Oréals varumairken har sélts utan forpackning av néringsidkare med hjalp
av eBays marknadsplats.
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Den hénskjutande domstolen har stéllt den andra, den tredje och den fjarde fragan for
att fa klarhet i om avlagsnande av forpackningen till varor av den typ som &r aktuella i
det nationella malet innebér ett intrdng i den ensamrétt som innehas av innehavaren
till det varumérke som varorna ar forsedda med och dédrmed ger denne ritt att mot-
sdtta sig aterforsiljning av de oforpackade varorna.

Med hinsyn till att de oférpackade varor som é&r aktuella i det nationella malet i de
flesta fall utgors av kosmetiska produkter 6nskar den hinskjutande domstolen att fra-
gorna besvaras med beaktande av artikel 6.1 i direktiv 76/768. Enligt denna bestdm-
melse far kosmetiska produkter endast slidppas ut pd marknaden om féljande uppgif-
ter anges pa behéllaren och forpackningen: Uppgift om tillverkaren eller den person
som ansvarar for saluforingen, produktens sammanséttning (innehall och forteckning
6ver bestandsdelar), produktens anvindning (funktion och sarskilda forsiktighetsét-
gérder) och forvaring av produkten (datum for ldgsta héllbarhet). Den hianskjutande
domstolen undrar sdrskilt om en varumérkesinnehavare med stod av sin ensamratt
enligt direktiv 89/104 eller, ndr det ror sig om ett gemenskapsvarumairke, enligt for-
ordning nr 40/94, kan motsitta sig aterforsaljning av varor férsedda med varumaérket
ndr saluféringen sker i strid med kraven i nimnda bestammelse i direktiv 76/768.

L'Oréal anser, i likhet med den franska, den polska och den portugisiska regeringen
samt kommissionen, att oavsett om det skett ett asidoséttande av direktiv 76/768 eller
ej s& utgor forpackningen en visentlig del av en parfyms och en kosmetisk produkts
image. Innehavaren av det varumérke som varorna och deras férpackning &r férsedda
med bor foljaktligen kunna motsitta sig aterforséljning av de oférpackade varorna.
eBay har ddremot gjort géllande att det pa parfym- och kosmetikaomridet ofta ar
varornas flaska eller behallare, och inte deras férpackning, som kénnetecknar varans
prestigefyllda och luxudsa image.

Mot bakgrund av det varierade utbudet av parfymer och kosmetiska produkter an-
ser domstolen for det forsta att fragan om det skadar varans image och foljaktligen
varumdrkets renommé att ta av forpackningen maste bedomas fran fall till fall. En
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oforpackad parfym eller kosmetisk produkt kan — sdsom generaladvokaten papekade
i punkterna 71-74 i sitt forslag till avgorande — ibland formedla varans prestigefyllda
och luxuésa image pa ett effektivt sétt, medan det i andra fall rentav kan skada varans
image att ta bort dess férpackning.

En sddan skada kan uppsta nir forpackningen, i lika stor eller storre utstrackning dn
flaskan eller behéllaren, bidrar till hur den image framstélls som varumarkesinneha-
varen och dess auktoriserade aterforséljare skapat. Det ar ocksa mojligt att avsaknad
av vissa eller samtliga uppgifter som krévs enligt artikel 6.1 i direktiv 76/768 skadar
varans image. Det ankommer pé varumairkesinnehavaren att visa att det foreligger
sadana omsténdigheter som skadar varans image.

Domstolen erinrar for det andra om att d& varumérkets grundldggande funktion ar
att ange varans ursprung for konsumenten utgor det en garanti for att alla varor som
bédr varumirket har framstéllts eller tillhandahallits under kontroll av ett enda fore-
tag som ansvarar for deras kvalitet (se, bland annat, dom av den 12 november 2002
i mal C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 48, och av den
23 april 2009 i mal C-59/08, Copad, REG 20009, s. I-3421, punkt 45).

Nir vissa uppgifter som krivs enligt lag saknas, till exempel uppgift om tillverkaren
eller den person som ansvarar for saluféringen, innebiar detta en skada pa varumir-
kets funktion som ursprungsangivare, eftersom varumérket frantas sin grundlédggan-
de verkan att garantera att de varor som é&r forsedda med varumaérket tillhandahéllits
under kontroll av ett enda foretag som ansvarar for deras kvalitet.
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Domstolen delar for det tredje generaladvokatens stdndpunkt i punkt 76 i hans for-
slag till avgorande att fragan huruvida utbjudande till f6rsiljning respektive forsélj-
ning av oférpackade mirkesvaror, som hérigenom saknar vissa av de uppgifter som
krévs enligt artikel 6.1 i direktiv 76/768, utgor en straftbar handling enligt nationell
ritt, saknar betydelse for tillampligheten av unionsréttsliga varumérkesregler.

Mot bakgrund av ovanstdende dverviganden ska den andra, den tredje och den fjérde
fragan besvaras enligt foljande. Artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i forordning
nr 40/94 ska tolkas sa, att en varumarkesinnehavare med stod av den ensamritt va-
rumirket ger kan motsitta sig aterforsiljning av varor av den typ som &r aktuella
i det nationella malet med motiveringen att aterforséljaren har avldgsnat varornas
forpackning, om avldgsnandet innebér att grundldggande uppgifter, som till exempel
uppgifter om tillverkaren eller den person som ansvarar for saluféringen av en kos-
metisk produkt, saknas. Om avldgsnandet av forpackningen inte lett till att uppgifter
saknas, kan varumirkesinnehavaren éndé motsitta sig att en parfym eller en kosme-
tisk produkt som ér forsedd med det varumirke som vederboérande dr innehavare till
aterforséljs utan sin forpackning. Varumérkesinnehavaren maste i sddant fall styrka
att avldgsnandet av forpackningen skadat varans image och ddrmed varumirkets
renommeé.

B — Den femte och den sjdtte fragan: Reklam som den ndringsidkare som driver den
elektroniska marknadsplatsen gjort for sin webbplats och ddr erbjudna varor

Det framgar av de faktiska omsténdigheterna i det nationella maélet, vilka sammanfat-
tats i punkterna 39—42 i denna dom, att eBay har valt sokord i sokmotorn Google som
sammanfaller med L'Oréals varumérken. Hirigenom visas en reklamlank till webb-
platsen www.ebay.co.uk varje gang en internetanvéndare gor en sokning med hjélp
av dessa ord i sékmotorn, tillsammans med reklam for mojligheten att kopa varor
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med det eftersokta varuméirket frain webbplatsen. Reklamlidnken visas under rubriken
"Sponsrade lidnkar’, som upptréider antingen till hoger pé eller 6verst pa den skidrm
som visas av Google.

I en saddan situation dr det utrett att ndringsidkaren som driver den elektroniska
marknadsplatsen dr en annonsdr. Denne visar annonser och ldnkar som, vilket gene-
raladvokaten papekade i punkt 89 i sitt forslag till avgorande, utgor reklam sévél for
vissa forsiljningserbjudanden pd marknadsplatsen som for sjilva marknadsplatsen.
Den reklam som den hénskjutande domstolen ndmnt bland andra exempel och som
det redogors for i punkterna 40 och 42 i denna dom belyser detta tillvigagangssitt.

Den hinskjutande domstolen har stéllt den femte och den sjétte fragan, vilka ska pro-
vas tillsammans, for att fa klarhet i om artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a
i forordning nr 40/94 ska tolkas s4, att en varumérkesinnehavare har ritt att forbjuda
en niringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att, med hjilp av ett sokord
som &r identiskt med varumaérket och som néringsidkaren valt ut i en soktjinst pa in-
ternet utan varumérkesinnehavarens medgivande, gora reklam for marknadsplatsen
och de varor som dr forsedda med ndmnda varumérke och som erbjuds dér.

Domstolen har — betrédffande reklam pa internet utifran s6kord som sammanfaller
med varumirken — redan faststéllt att ett sadant sokord &r det medel som annonsdren
anvénder for att hans annons ska visas. Det anvinds séledes i "nédringsverksamhet” i
den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i forordning nr 40/94
(dom av den 23 mars 2010 i de férenade malen C-236/08—C-238/08, Google France
och Google, REU 2010, s. I-2417, punkterna 51 och 52, samt av den 25 mars 2010 i
maél C-278/08, BergSpechte, REU 2010, s. I-2517, punkt 18).
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For att avgéra om denna typ av reklam dven uppfyller 6vriga villkor som ska vara
uppfyllda enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i férordning nr 40/94
for att varumérkesinnehavaren ska kunna motsitta sig den, kommer domstolen att
prova dels om annonser av den typ som eBay visar med hjélp av en sddan soktjénst
som Google tillhandahaller giller varor och tjénster som é&r identiska med dem for
vilka varumarket har registrerats, dels om ndmnda annonser skadar eller kan skada
nagon av varumirkets funktioner (se domen i det ovanndmnda maélet BergSpechte,
punkt 21).

Domstolen pépekar for det forsta att i den man eBay har anvint sékord som sam-
manfaller med L'Oréals varumirken for att gora reklam for sin egen tjénst, som bestar
i att tillhandahalla en elektronisk marknadsplats for sdljare och kopare av varor, har
anvidndningen inte skett for varor eller tjanster som dr “identiska med dem for vilka
varumadrket har registrerats” i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104
och artikel 9.1 a i forordning nr 40/94. Inte heller har anvédndningen skett for varor
eller tjanster som liknar dessa i den mening som avses i artiklarna 5.1 b och 9.1 b.

eBays anvindning av kidnnetecken som sammanfaller med L'Oréals varumirken i
syfte att gora reklam for sin elektroniska marknadsplats bor saledes snarare provas
med stod av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i férordning nr 40/94. I dessa
bestaimmelser infors ndmligen ett mer omfattande skydd for kidnda varumérken én
det som foreskrivs i artikel 5.1 a och b respektive artikel 9.1 a och b. Bestiammelserna
reglerar bland annat det fall d& tredje man anvédnder ett kinnetecken som samman-
faller med sadana varumirken for varor eller tjdnster som inte liknar de varor eller
tjdnster som varumérkena registrerats for.

Domstolen konstaterar att i den man eBay har anvint sokord som sammanfaller med
L'Oréals varumarken for att gora reklam for forsaljningserbjudanden for méarkesvaror
som kommer fran foretagets forséljningskunder, sa har eBays anvdndning skett for
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varor eller tjanster som &r identiska med dem som varumérkena registrerats for. Det
finns hérvid anledning att erinra om att uttrycket med avseende pé ... varor eller
tjidnster” inte uteslutande avser varor och tjénster fran den tredje man som anvén-
der kdnnetecken som sammanfaller med varumairken, utan &ven kan avse varor och
tjanster fran andra personer. Det forhéllandet att en niringsidkare anvénder ett kin-
netecken som sammanfaller med ett varumérke for varor som inte ar hans egna, det
vill sdga som han inte har nagon ratt till, hindrar inte i sig att anvdndningen omfattas
av artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i forordning nr 40/94 (se domen i de ovan-
nimnda forenade malen Google France och Google, punkt 60, samt beslut av den
19 februari 2009 i mal C-62/08, UDV North America, REG 2009, s. I-1279, punkt 43).

Nir en tillhandahallare av tjdnster anvéinder ett kinnetecken som sammanfaller med
nagon annans varumadrke for att géra reklam for varor som en av vederborandes kun-
der salufér med hjélp av denna tjénst, anser domstolen att anvéindningen omfattas
av tillampningsomradet for artikel 5.1 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 i férordning
nr 40/94, ndr anvandning sker pd ett sddant sdtt att ett samband uppstar mellan kén-
netecknet och tjinsten (se beslutet i det ovannimnda malet UDV North America,
punkt 47 och dér angiven réttspraxis).

Domstolen delar generaladvokatens uppfattning i punkt 89 i hans forslag till avgoran-
de, liksom den stdndpunkt som den franska regeringen framférde vid den muntliga
forhandlingen, att det foreligger ett sddant samband under sddana omsténdigheter
som é&r aktuella i det nationella malet. eBays annonser skapar en uppenbar associa-
tion mellan varor som bér de varumérken som ndmns i annonsen och mojligheten att
kopa dem via eBay.

Vad slutligen géller fragan om huruvida anvéndning av ett sokord som sammanfal-
ler med ett varumirke kan skada en av varumarkets funktioner, har domstolen i an-
dra mal preciserat att en sddan skada foreligger nir reklamen inte mojliggor eller
endast med svarighet mojliggor for en normalt informerad och skiligen uppmark-
sam internetanvindare att fa reda pa om de varor och tjinster som avses i annonsen
hérror fran varumérkesinnehavaren eller frén ett féretag med ekonomiska band till
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varumérkesinnehavaren eller, tvirtom, fran tredje man (dom i de ovanndmnda for-
enade malen Google France och Google, punkt 99, samt dom av den 8 juli 2010 i
mal C-558/08, Portakabin och Portakabin, REU 2010, s. I-6963, punkt 54).

Domstolen erinrar om att behovet av transparent visning av annonser pa internet
understryks i unionens lagstiftning pa omrédet for elektronisk handel. Det har i den
lojala konkurrensens och konsumentskyddets intresse i artikel 6 i direktiv 2000/31
inforts en bestimmelse om att den fysiska eller juridiska person for vars rikning ett
kommersiellt meddelande sédnds (som en tjinst inom informationssamhéllet) ska
vara klart identifierbar (domen i de ovanndmnda forenade malen Google France och
Google, punkt 86).

Av reklam som kommer fran en néringsidkare som driver en elektronisk marknads-
plats och som visas i en sokmotor ska séledes, under alla omstédndigheter, nérings-
idkarens identitet framga samt att de mirkesvaror som annonsen avser utbjuds till
forsiljning med hjilp av den marknadsplats han eller hon driver.

Mot bakgrund av vad som anforts ovan ska den femte och den sjitte fragan besvaras
enligt foljande. Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i férordning nr 40/94
ska tolkas s4, att en varumirkesinnehavare har ritt att forbjuda en néringsidkare som
driver en elektronisk marknadsplats att, med hjilp av ett s6kord som &r identiskt med
varumairket och som néringsidkaren valt ut i en soktjanst pa internet, gora reklam for
de varor som ér forsedda med ndmnda varumaérke och som erbjuds pa ndimnda mark-
nadsplats, nir reklamen inte mojliggor eller endast med svarighet mojliggor for en
normalt informerad och skiligen uppmaérksam internetanvéindare att fa reda pad om
de varor som avses i annonsen hérror fran varumérkesinnehavaren eller fran ett fore-
tag med ekonomiska band till varumérkesinnehavaren eller, tvirtom, fran tredje man.
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C — Den dttonde fragan: Anvindning av kinnetecken som sammanfaller med
varumdrken i forsdljningserbjudanden som gors pd den webbplats som drivs av den
ndringsidkare som stdar bakom den elektroniska marknadsplatsen

Den héanskjutande domstolen har stéllt den &ttonde fragan for att fa klarhet i hur vis-
ning av kdnnetecken som é&r identiska med eller liknar ett varumérke pa den webb-
plats som drivs av den néringsidkare som star bakom den elektroniska marknadsplat-
sen ska kvalificeras med avseende pa direktiv 89/104 och forordning nr 40/94.

Det ska inledningsvis papekas att vid handel pa elektroniska marknadsplatser innefat-
tar den tjanst som tillhandahalls av den ndringsidkare som driver marknadsplatsen
visning av forséljningserbjudanden frén forsaljningskunder.

Nir forsdljningserbjudandena avser mérkesvaror, s& kommer kannetecken som &r
identiska med eller liknar varumérken ofrankomligen att visas p& den webbplats som
drivs av néringsidkaren som star bakom den elektroniska marknadsplatsen.

Det ér forvisso riktigt att kdnnetecknen under dessa omsténdigheter “anvinds” pa
webbplatsen. Det framgér daremot inte att anvidndningen i den mening som avses i
direktiv 89/104 och férordning nr 40/94 sker av nédringsidkaren som driver den elek-
troniska marknadsplatsen.

Tredje mans anvdndning av ett kinnetecken som ar identiskt med eller liknar inne-
havarens varumirke i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9
i forordning nr 40/94 forutsitter atminstone att tredje man anvéinder kdnnetecknet i
sitt eget reklammeddelande. I den man tredje man tillhandahaller en tjinst som gor
det mojligt for kunderna att, inom ramen for deras naringsverksamhet sasom till ex-
empel deras forsédljningserbjudanden, anvinda kdnnetecken som sammanfaller med
varumérken pé vederborandes webbplats, anvénder han inte sjélv dessa kidnnetecken
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pa sin webbplats i den mening som avses i unionsritten (se, for ett liknande resone-
mang, domen i de ovanndmnda férenade mélen Google France och Google, punk-
terna 56 och 57).

I likhet med vad Forenade kungarikets regering och kommissionen anfort vid den
muntliga férhandlingen, och vad generaladvokaten papekade i punkterna 119 och 120
i sitt forslag till avgorande, innebir detta att anvindning av kinnetecken som ér iden-
tiska med eller liknar varumirken i forsiljningserbjudanden som visas pa en elektro-
nisk marknadsplats gors av forsdljningskunderna till den naringsidkare som driver
marknadsplatsen och inte av denne niringsidkare sjélv.

I den man den néringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen ger sina
kunder mojlighet till denna anvindning, kan hans roll inte bedémas utifran bestdm-
melserna i direktiv 89/104 och forordning nr 40/94, utan den ska provas med stod
av andra réttsregler, till exempel dem som foreskrivs i direktiv 2000/31, i synnerhet
i avsnitt 4 i kapitel II hari. Avsnitt 4 behandlar "Tjénstelevererande mellanhénders
ansvar” vid elektronisk handel och omfattar artiklarna 12-15 (se, analogt, domen i de
ovannamnda forenade malen Google France och Google, punkt 57).

Mot bakgrund av vad som anforts ska den attonde fragan besvaras enligt foljande.
Den néringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats ska inte, i den mening
som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i férordning nr 40/94, anses "an-
vinda” kdnnetecken som &r identiska med eller liknar varumérken som forekommer
i forséljningserbjudanden pa dennes webbplats.
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D — Den nionde fragan: Det ansvar som dligger den ndringsidkare som driver den
elektroniska marknadsplatsen

Den hénskjutande domstolen har stéllt den nionde fragan for att fa klarhet i

— om den tjanst som tillhandahélls av den néiringsidkare som driver en elektronisk
marknadsplats omfattas av artikel 14.1 i direktiv 2000/31 (Vérdtjanster), och, om
sa dr fallet,

— under vilka forutsittningar den niringsidkare som driver en elektronisk mark-
nadsplats ska anses ha sddan kinnedom som avses i artikel 14.1 i direktiv 2000/31.

1. Huruvida den néiringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats ska anses
tillhandahélla vérdtjanster for information fran sina forsaljningskunder

Domstolen har redan slagit fast att artiklarna 12—-15 i direktiv 2000/31 syftar till att
begrénsa de fall i vilka en tjanstelevererande mellanhand i informationssamhiéllet kan
hallas ansvarig enligt nationell lagstiftning p4 omradet. Villkoren f6r att det ska fore-
ligga ett sddant ansvar framgéar séledes av denna nationella lagstiftning, dven om vissa
situationer enligt ovanndmnda artiklar i direktiv 2000/31 inte kan ge upphov till né-
got sddant ansvar for den tjinstelevererande mellanhanden (domen i de ovanndmnda
forenade malen Google France och Google, punkt 107).
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Aven om det dligger den hinskjutande domstolen att faststilla villkoren for ett sidant
ansvar som det L'Oréal dberopat gentemot eBay, ankommer det pd EU-domstolen att
prova om den néringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen kan gora
gillande de undantag fran ansvar som foreskrivs i direktiv 2000/31.

Forenade kungarikets regering, den polska regeringen och kommissionen har, bland
andra, i likhet med generaladvokaten i punkt 134 i hans forslag till avgérande, pape-
kat att en tjanst pa internet som syftar till att underlitta kontakten mellan séljare och
kopare av varor i princip ska betraktas som en tjénst i den mening som avses i direk-
tiv 2000/31. Domstolen delar denna uppfattning. Direktivet galler, sdsom framgér av
dess titel, “informationssamhillets tjanster, sirskilt elektronisk handel” Det framgér
av definitionen i punkterna 8 och 9 i denna dom av begreppet informationssamhal-
lets tjénster att begreppet omfattar tjdnster som vanligtvis utférs mot erséttning pa
distans, med hjélp av utrustning for elektronisk behandling och lagring av uppgifter
och pa individuell begéran av en tjanstemottagare. Det &r uppenbart att drift av en
elektronisk marknadsplats kan uppfylla samtliga dessa kriterier.

Vad giller den elektroniska marknadsplats som é&r aktuell i det nationella mélet har
det inte bestritts att eBay lagrar uppgifter som tillhandahalls av dess kunder, det vill
sdga sparar dem pa sin server. eBay genomfor lagringen varje gang en kund 6ppnar
ett sdljarkonto och tillhandahaller uppgifter om sina férséljningserbjudanden. Van-
ligtvis uppbér eBay ersittning genom att foretaget erhaller en procentuell provision
pa transaktioner som gjorts utifran ndimnda forséljningserbjudanden.

Enbart det faktum att den tjanst som tillhandahalls av den néringsidkare som driver
en elektronisk marknadsplats inbegriper lagring av information fran forsiljningskun-
der ar emellertid inte i sig tillrdckligt for att sla fast att tjansten, under alla omsténdig-
heter, omfattas av tillimpningsomradet for artikel 14.1 i direktiv 2000/31. Vid tolk-
ningen av ndmnda bestimmelse ska ndmligen inte bara dess lydelse beaktas, utan
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ocksa sammanhanget och de mél som efterstravas med de foreskrifter som den ingér
i (se, analogt, dom av den 16 oktober 2008 i mal C-298/07, Bundesverband der Ver-
braucherzentralen und Verbraucherverbénde, REG 2008, s. I-7841, punkt 15 och dér
angiven réttspraxis).

Domstolen har redan faststéllt att det, for att en tjénsteleverantor pa internet ska om-
fattas av tillimpningsomradet for artikel 14 i direktiv 2000/31, &r viktigt att vederbo-
rande kan betraktas som "en tjanstelevererande mellanhand” i den mening som lag-
stiftaren har avsett i avsnitt 4 i kapitel II i detta direktiv (se domen i de ovanndmnda
férenade mélen Google France och Google, punkt 112).

Detsamma giller inte nir tjdnsteleverantoren, i stéllet for att pa ett neutralt sitt till-
handahalla sin tjanst genom en rent teknisk och automatisk behandling av uppgifter
fran kunderna, snarare utévar en aktiv roll som kan ge honom kidnnedom om el-
ler kontroll 6ver lagrade uppgifter (domen i de ovanndmnda férenade malen Google
France och Google, punkterna 114 och 120).

Det framgér av handlingarna i mélet och av beskrivningen i punkterna 28—31 i denna
dom att eBay behandlar uppgifter som limnats av foretagets forsaljningskunder. Den
forséljning som erbjudandena kan utmynna i sker enligt villkor som eBay faststal-
ler. I forekommande fall ger eBay &dven hjélp att optimera eller marknadsfora vissa
forséljningserbjudanden.

Forenade kungarikets regering har med fog papekat att enbart den omstandigheten
att den niringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats lagrar forsiljningser-
bjudandena pé sin server, faststéller villkoren for sin tjdnst, uppbér betalning for den-
na och ger allménna upplysningar till sina kunder, inte kan innebéra att néringsidka-
ren ska nekas de undantag fran ansvar som faststéllts i direktiv 2000/31 (se, analogt,
domen i de ovanndmnda forenade malen Google France och Google, punkt 116).
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Om niringsidkaren daremot lamnat hjéilp som bland annat bestéatt i att optimera pre-
sentationen av de aktuella forsiljningserbjudandena eller att gora reklam for erbju-
dandena, ska vederborande inte anses ha haft en neutral stillning mellan den berérda
forsiljningskunden och de potentiella koparna, utan ha utovat en aktiv roll som kan
ge honom kidnnedom om eller kontroll 6ver uppgifter som ror dessa erbjudanden.
Niringsidkaren kan da inte aberopa det undantag fran ansvar som foreskrivs i arti-
kel 14 i direktiv 2000/31 betréffande de naimnda uppgifterna.

Det ankommer pa den hianskjutande domstolen att prova om eBay utévat en aktiv roll
pé det sitt som beskrivs i foregdende punkt i férhallande till de forsaljningserbjudan-
den som é&r aktuella i det nationella mélet.

2. Huruvida néringsidkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen ska anses
ha haft "kénnedom”

For det fall den hénskjutande domstolen kommer fram till att eBay inte har hand-
lat pa det sitt som beskrivs i punkt 116 i denna dom, ska den préva om foretaget
under de omsténdigheter som dr aktuella i det nationella mélet uppfyller villkoren
i artikel 14.1 a och b i direktiv 2000/31 for att omfattas av undantaget fran ansvar
(se, analogt, domen i de ovanndmnda forenade méalen Google France och Google,
punkt 120).

Om tjénsteleverantoren endast gjort en rent teknisk och automatisk behandling av
uppgifterna, och regeln i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 foljaktligen ar tillamplig, kan
vederborande emellertid endast undantas, med stod av nimnda artikel 14.1, fran allt
ansvar for olagliga uppgifter han har lagrat under forutsittning att han ”inte hade
kdnnedom om forekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information” och,
betriffande skadestandsansprék, inte var "medveten om fakta eller omstédndigheter
som gjort forekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informatio-
nen uppenbar” och, sa snart tjinsteleverantoren fatt sddan kdnnedom eller blivit
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medveten om detta, handlat utan dréjsmal for att avlagsna informationen eller gora
den oatkomlig.

Eftersom det kan komma att utdomas skadestidnd i det nationella malet, ankommer
det pa den hinskjutande domstolen att préva om eBay, i forhallande till de aktuella
forsaljningserbjudandena och i den man dessa inneburit ett intrang i L'Oréals varu-
mairkesrittigheter, var "medveten om fakta eller omstandigheter som gjort férekom-
sten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar”. Det ir
i detta sista avseende tillrickligt att leverantoren av en tjanst i informationssamhallet,
for att han inte ska omfattas av det undantag fran ansvar som foreskrivs i artikel 14 i
direktiv 2000/31, var medveten om sadana fakta eller omstandigheter som borde ha
foranlett en forsiktig niringsidkare att inse att verksamheten var olaglig och agera pa
sa sdtt som foreskrivs i artikel 14.1 b.

For att reglerna i artikel 14.1 a i direktiv 2000/31 inte ska berdvas sin andamalsenliga
verkan ska de tolkas s, att de avser alla fall da tjansteleverantoren pa ett eller annat
satt blir medveten om sddana fakta eller omstiandigheter.

Hérvid avses bland annat den situation dé den néringsidkare som driver en elektro-
nisk marknadsplats upptécker att det forekommer olaglig verksamhet eller olaglig
information efter en undersékning som gjorts pa eget initiativ, samt det fall da veder-
borande upplysts om sadan verksamhet eller information. I det sistndmnda fallet kan
upplysningen visserligen inte automatiskt leda till att undantaget fran ansvar i arti-
kel 14 i direktiv 2000/31 nekas, eftersom upplysningar om pastétt olaglig verksamhet
och information kan visa sig inte vara tillrickligt precisa och underbyggda. Inte desto
mindre utgor detta i regel en omstindighet som den nationella domstolen ska be-
akta vid provningen av om néringsidkaren, mot bakgrund av dessa upplysningar, var
medveten om sadana fakta eller omsténdigheter som borde ha foranlett en forsiktig
néringsidkare att inse att verksamheten eller informationen var olaglig.
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Mot bakgrund av vad som anférts ovan ska den nionde fragan besvaras enligt foljan-
de. Artikel 14.1 i direktiv 2000/31 ska tolkas s&, att den &r tillimplig pa en néringsid-
kare som driver en elektronisk marknadsplats nir denne inte ut6vat en aktiv roll som
kan ge honom kédnnedom om eller kontroll 6ver lagrade uppgifter. Néringsidkaren
utovar en sadan aktiv roll nér han eller hon limnar hjilp som bland annat bestér i att
optimera presentationen av de aktuella forsaljningserbjudandena eller att gora reklam
for dessa.

Nir den néringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats inte utévat nagon
aktiv roll pd sa sitt som avses i foregdende punkt och hans eller hennes tjanstetill-
handahallande f6ljaktligen omfattas av tillimpningsomréadet for artikel 14.1 i direk-
tiv 2000/31, kan vederborande emellertid inte, i ett mal dir skadestiand kan komma
att utdoémas, dberopa undantaget fran ansvar i denna bestdmmelse om han eller hon
hade kinnedom om sddana fakta eller omsténdigheter som borde ha foranlett en for-
siktig ndringsidkare att inse att de aktuella forséljningserbjudandena var olagliga och,
for det fall han eller hon hade kinnedom hirom, inte handlat i enlighet med arti-
kel 14.1 b utan drojsmal.

E — Den tionde friagan: Utfdrdande av domstolsforeldggande gentemot den
ndringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen

Den hénskjutande domstolen har stéllt sin tionde friga for att fa klarhet i

— om det enligt artikel 11 i direktiv 2004/48 krévs att medlemsstaterna ger inneha-
vare av immateriella réttigheter en mojlighet att utverka domstolsforeliggande
mot en néringsidkare som driver en webbplats, till exempel en néringsidkare som
driver en elektronisk marknadsplats genom vilken det gjorts intrang i deras rét-
tigheter, dar néringsidkaren forpliktas att vidta atgérder for att forebygga fram-
tida intrdng i ndmnda rattigheter, och, for det fall fragan besvaras jakande,
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— vilken typ av atgérder detta giller.

eBay anser att ett foreldiggande i den mening som avses i namnda artikel endast kan
avse specifika och klart identifierade intrdng i en immateriell rattighet. L'Oréal, For-
enade kungarikets regering, den franska, den italienska, den polska och den portugi-
siska regeringen samt kommissionen menar att de foéreldgganden som avses i direk-
tiv 2004/48 dven kan avse forebyggande av framtida intréng, under forutsittning att
vissa begrinsningar beaktas.

Det framgar av begdran om forhandsavgorande att den stillda fragan sérskilt avser
den tredje meningen i artikel 11 i direktiv 2004/48, enligt vilken medlemsstaterna ska
se till att "rittighetshavare har mojlighet att begéra ett foreldggande mot mellanhén-
der vars tjdnster utnyttjas av tredje man for att gora intrang i en immateriell réttighet”
Fragan innebdr att det ska avgoras om medlemsstaterna enligt bestimmelsen &r skyl-
diga att garantera att néringsidkaren som driver den elektroniska marknadsplatsen,
oavsett sitt eget eventuella ansvar for den omtvistade verksamheten, kan tvingas att
vidta inte endast atgirder for att fa intrangen i immateriella rattigheter som gors av
tjidnsteanvindarna att upphora, utan dven atgirder for att forebygga nya intrang av
denna art.

1. Huruvida medlemsstaterna dr skyldiga att ge sina domstolar behorighet att
foreldgga tillhandahéllare av tjénster pa internet att vidta atgarder for att forebygga
framtida intrang i immateriella réttigheter

For att avgora om de foreldgganden som avses i artikel 11 tredje meningen i direk-
tiv 2004/48 dven syftar till att forebygga nya intréng, papekar domstolen inledningsvis
att anviandningen av begreppet “foreliggande” i den tredje meningen i ndmnda arti-
kel 11 vida skiljer sig fran anvandningen i férsta meningen i samma artikel av uttrycket
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"forelaggande ... med forbud att fortsdtta intrdnget” Det sistnamnda uttrycket avser
forelagganden som kan utfirdas till den som gor intrang i en immateriell rattighet.

Sasom bland annat den polska regeringen har papekat forklaras skillnaden av att ett
foreliggande som utfirdas mot en intrangsgorare rent logiskt gar ut pa att forbjuda
vederborande att fortsitta intrdnget. Situationen dér intranget begas via tjansteleve-
rantéren dr mer komplicerad och fordrar en annan typ av forelagganden.

Begreppet "foreliggande” som anvinds i artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48
kan dérfor inte jamstillas med uttrycket “foreliggande ... med forbud att fortsitta
intrdnget” i forsta meningen i samma artikel.

Vidare ska det papekas att mot bakgrund av syftet med direktiv 2004/48 — ndmligen
att medlemsstaterna, bland annat vad géller informationssamhallet, ska sékerstilla att
immateriella rattigheter ges ett effektivt skydd (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 29 januari 2008 i mal C-275/06, Promusicae, REG 2008, s. [-271, punkt 43) —
ska den behorighet som nationella domstolar ges enligt artikel 11 tredje meningen i
ndmnda direktiv ge dem mojlighet att foreldgga en tjénstetillhandahallare pa internet,
som till exempel den som stéller en elektronisk marknadsplats till internetanvéandar-
nas forfogande, att vidta atgiarder som pa ett effektivt sétt bidrar till att inte enbart fa
de intrang som skett med hjélp av marknadsplatsen att upphéra utan dven att fore-
bygga nya intrang.

Denna tolkning stods av artikel 18 i direktiv 2000/31, enligt vilken medlemsstaterna
ska se till att de mojligheter att fora talan infér domstol som ér tillgédngliga enligt
nationell lagstiftning om informationssamhillets tjédnster gor det mojligt att vidta
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atgdrder ”i syfte att avbryta den pastadda 6vertradelsen och hindra ytterligare skada
av berorda intressen”.

En tolkning av artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 enligt vilken medlemssta-
ternas skyldighet endast innebér att de ska ge innehavare av immateriella rittigheter
en mojlighet att begira ett forelaggande mot tillhandahallare av tjanster pa internet
for att fa intrdngen i deras réttigheter att upphora, skulle inskrdnka omfattningen av
den skyldighet som foreskrivs i artikel 18 i direktiv 2000/31. Detta skulle strida mot
bestammelsen i artikel 2.3 i direktiv 2004/48, enligt vilken direktiv 2004/48 inte pa-
verkar direktiv 2000/31.

En restriktiv tolkning av artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 skulle inte vara
forenlig med skal 24 déri, enligt vilket atgéarder i syfte att hindra fortsatt immateri-
alrittsintrang i forekommande fall och om det motiveras av omstdndigheterna bor
vidtas.

2. Krav som stélls pé tillhandahallare av tjinster pa internet

Det foljer av skal 23 i direktiv 2004/48 att villkoren for de forelagganden som med-
lemsstaterna ska foreskriva enligt artikel 11 tredje meningen i direktivet, sdsom till
exempel vilka villkor som ska vara uppfyllda och vilket forfarande som ska foljas, ska
regleras i nationell lagstiftning.

Dessa nationella réttsregler ska emellertid vara utformade pa sadant sitt att direkti-
vets syfte kan uppnas (se, bland annat, vad géller effektivitetsprincipen, dom av den
14 december 1995 i de forenade malen C-430/93 och C-431/93, van Schijndel och van
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Veen, REG 1995, s. [-4705, punkt 17, av den 7 juni 2007 i de férenade malen C-222/05-
C-225/05, van der Weerd m.fl., REG 2007, s. I-4233, punkt 28, och av den 6 maj 2010
i de forenade mélen C-145/08 och C-149/08, Club Hotel Loutraki m.fl., REU 2010,
s. 1-4165, punkt 74). Atgirderna ska enligt artikel 3.2 i direktiv 2004/48 vara effektiva
och avskriackande.

Artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 har, sasom framgar av begéran om for-
handsavgorande och sdsom papekats i punkt 24 i denna dom, inte varit foremal for
négra sirskilda inforlivandeatgirder i Forenade kungariket. Mot bakgrund héirav pa-
pekar EU-domstolen att nir den hianskjutande domstolen tillimpar nationell rétt ar
den skyldig att i mojligaste man gora detta i ljuset av ordalydelsen och syftet med
ndmnda artikel 11 tredje meningen (se, analogt, dom av den 13 november 1990 i
maél C-106/89, Marleasing, REG 1990, s. 1-4135, punkt 8, svensk specialutgéva, vo-
lym 10, s. 575, och av den 23 april 2009 i de férenade malen C-378/07-C-380/07,
Angelidaki m.fl., REG 2009, s. I-3071, punkt 106).

De regler som inforts av medlemsstaterna, liksom de nationella domstolarnas till-
lampning av dem, ska éven iaktta de begriansningar som foljer av direktiv 2004/48 och
av de rittskallor som direktivet hinvisar till.

Det foljer av artikel 15.1 i direktiv 2000/31, jamford med artikel 2.3 i direktiv 2004/48,
att de atgirder som krévs fran tillhandahallaren av tjdnster pa internet inte kan besta
i ett aktivt 6vervakande av samtliga uppgifter fran varje kund for att férebygga all
form av framtida intréng i immateriella rattigheter via tillhandahéallarens webbplats.
En sddan allmén 6vervakningsskyldighet skulle vara oférenlig med artikel 3 i direk-
tiv 2004/48, enligt vilken atgirder enligt detta direktiv ska vara rittvisa, proportioner-
liga och inte onodigt kostsamma.
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Det foljer vidare dven av artikel 3 i direktiv 2004/48 att den domstol som utfirdar
forelaggandet ska se till att de avsedda &tgirderna inte ger upphov till hinder for lag-
enlig handel. I ett mal som det som &r aktuellt vid den hianskjutande domstolen, vilket
giller eventuella varumaérkesintrang som skett inom ramen for den tjanst som tillhan-
dahallits av den néringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats, kan ett fore-
laggande som utfirdas till denna néringsidkare f6ljaktligen inte ha som foremal eller
verkan att ett generellt och permanent férbud inférs mot att utbjuda varor férsedda
med dessa varumérken pa namnda marknadsplats.

Trots de begrénsningar som beskrivs i foregdende punkter, kan foreldgganden som
ar savil effektiva som proportionerliga utfirdas till tjdnsteleverantorer som till exem-
pel niringsidkare som driver elektroniska marknadsplatser. Aven om niringsidkaren
som driver den elektroniska marknadsplatsen inte pa eget initiativ beslutar att stinga
av den som gor intrang i en immateriell rattighet for att forhindra att samma handlare
gOr nya intrdng av samma art i samma varumairken, kan vederboérande, sasom gene-
raladvokaten papekade i punkt 182 i sitt forslag till avgorande, tvingas till detta genom
ett forelaggande utfardat av domstol.

For att garantera ett effektivt riattsmedel mot dem som anvént en tjanst pa internet for
att gora intrang i en immateriell réttighet, kan en niringsidkare som driver en elektro-
nisk marknadsplats foreldggas att vidta atgarder som forenklar identifiering av hans
eller hennes forséljningskunder. Det dr forvisso nodvindigt att skydda personuppgif-
ter, men som L'Oréal helt korrekt har papekat i sitt skriftliga yttrande och sasom foljer
av artikel 6 i direktiv 2000/31 maste intrangsgéraren kunna identifieras nér han eller
hon agerar inom ramen f6r nédringsverksamhet och inte i privatlivet.

De atgdrder som beskrivits pa ett icke uttommande sitt i foregaende punkter, liksom
varje annan atgérd som kan vidtas med fér mottagaren tvingande verkan i form av ett

I - 6126



144

145

L'OREAL M.FL.

foreldggande i den mening som avses i artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48,
ska sakerstilla en korrekt balans mellan de olika rattigheter och intressen som ndmns
ovan (se, analogt, domen i det ovanndmnda malet Promusicae, punkterna 65—-68).

Mot bakgrund av vad som anforts ovan ska den tionde fragan besvaras enligt foljande.
Artikel 11 tredje meningen i direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att medlemsstaterna enligt
ndamnda bestimmelse ar skyldiga att sakerstilla att nationella domstolar som dr beho-
riga i mal som géller skydd for immateriella rattigheter kan foreldgga en néringsidkare
som driver en elektronisk marknadsplats att vidta dtgarder som inte bara bidrar till att
fa intrang som gjorts i dessa rittigheter av personer som anvinder marknadsplatsen
att upphora, utan éven att forebygga nya intrang av samma art. Foreldggandena ska
vara effektiva, proportionerliga och avskrickande och far inte ge upphov till hinder
for lagenlig handel.

IV — Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma maél, ankommer det pa den nationella dom-
stolen att besluta om rittegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till
domstolen som andra &n namnda parter har haft &r inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) foljande:

1) Nir varor i ett tredjeland som édr forsedda med ett varumiirke som registre-
rats i en av unionens medlemsstater eller med ett gemenskapsvarumirke och
som inte tidigare saluforts inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet,
eller, nir det giller ett gemenskapsvarumirke, inte tidigare saluforts inom
unionen, siljs pa en elektronisk marknadsplats av en nidringsidkare utan va-
rumirkesinnehavarens medgivande till en konsument pa det territorium for
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vilket varumirket registrerats, eller idr foremal for ett forsidljningserbjudande
eller reklam pa en sadan marknadsplats som riktas till konsumenter pa detta
territorium, kan varumirkesinnehavaren motsitta sig forsiljningen, forsilj-
ningserbjudandet eller reklamen enligt bestimmelserna i artikel 5 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992, eller i artikel 9 i
radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumirken. Det ankommer pa de nationella domstolarna att bedoma fran
fall till fall om det foreligger relevanta tecken pa att forsiljningserbjudanden
eller reklam som gors pa en elektronisk marknadsplats som ér tillgédnglig pa
nidmnda territorium éar riktade till konsumenterna pa detta territorium.

Det forhallandet att en varumaérkesinnehavare till sina auktoriserade ater-
forsiljare tillhandahaller foremal, forsedda med detta varumirke och avsed-
da att demonstreras for konsumenterna hos auktoriserade forséiljare, samt
flaskor som ocksa dr forsedda med varumirket och fran vilka en mindre
mingd kan tas och ges till konsumenten i form av ett gratis varuprov, inne-
bir i avsaknad av bevis for motsatsen inte att de har forts ut pa marknaden i
den mening som avses i direktiv 89/104 och férordning nr 40/94.

Artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i forordning nr 40/94 ska tolkas sa,
att en varumirkesinnehavare med stod av den ensamritt varumirket ger
kan motsitta sig aterforsiljning av varor av den typ som ér aktuella i det na-
tionella malet med motiveringen att aterforsiljaren har avligsnat varornas
forpackning, om avldgsnandet innebér att grundliggande uppgifter, som till
exempel uppgifter om tillverkaren eller den person som ansvarar foér salufo-
ringen av en kosmetisk produkt, saknas. Om avligsnandet av forpackningen
inte lett till att uppgifter saknas, kan varumirkesinnehavaren dnda motsitta
sig att en parfym eller en kosmetisk produkt som ér forsedd med det varu-
mirke som vederborande ar innehavare till aterforsiljs utan sin forpack-
ning. Varumirkesinnehavaren maste i sadant fall styrka att avligsnandet av
forpackningen skadat varans image och dirmed varumirkets renommé.
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Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i forordning nr 40/94 ska tol-
kas sa, att en varumirkesinnehavare har ritt att forbjuda en niringsidkare
som driver en elektronisk marknadsplats att, med hjilp av ett sokord som é&r
identiskt med varumirket och som niringsidkaren valt ut i en soktjanst pa
internet, gora reklam for de varor som éir forsedda med nimnda varumirke
och som erbjuds pa nimnda marknadsplats, nir reklamen inte mojliggor el-
ler endast med svarighet majliggor for en normalt informerad och skiligen
uppmirksam internetanvindare att fa reda pa om de varor som avses i an-
nonsen hirror fran varumirkesinnehavaren eller fran ett foretag med eko-
nomiska band till varumérkesinnehavaren eller, tviartom, fran tredje man.

Den niringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats ska inte, i den
mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i férordning
nr 40/94, anses "anvinda” kinnetecken som ir identiska med eller liknar va-
rumirken som forekommer i forsiljningserbjudanden pa dennes webbplats.

Artikel 14.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2000/31/EG av den
8 juni 2000 om vissa rittsliga aspekter pa informationssambhillets tjinster,
sarskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden ("Direktiv om elektro-
nisk handel”) ska tolkas s&, att den ir tillimplig pa en niringsidkare som
driver en elektronisk marknadsplats nir denne inte utovat en aktiv roll som
kan ge honom kinnedom om eller kontroll 6ver lagrade uppgifter.

Niringsidkaren utévar en sadan aktiv roll nir han eller hon limnar hjalp
som bland annat bestar i att optimera presentationen av de aktuella forsilj-
ningserbjudandena eller att gora reklam for dessa.

Nir den niringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats inte utovat
nagon aktiv roll pa sa siitt som avses i foregaende stycke och hans eller hen-
nes tjinstetillhandahallande foljaktligen omfattas av tillimpningsomradet
for artikel 14.1 i direktiv 2000/31, kan vederborande emellertid inte, i ett mal
dir skadestand kan komma att utdéomas, aberopa undantaget fran ansvar i
denna bestimmelse om han eller hon hade kinnedom om sadana fakta eller
omstindigheter som borde ha foranlett en forsiktig naringsidkare att inse att
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de aktuella forsiljningserbjudandena var olagliga och, for det fall han eller
hon hade kinnedom hédrom, inte handlat i enlighet med artikel 14.1 b utan
drojsmal.

Artikel 11 tredje meningen i Europaparlamentets och radets direk-
tiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sikerstillande av skyddet for imma-
teriella rattigheter ska tolkas s, att medlemsstaterna enligt nimnda bestim-
melse ir skyldiga att sidkerstilla att nationella domstolar som ér behoriga i
mal som giller skydd for immateriella rittigheter kan forelidgga en nirings-
idkare som driver en elektronisk marknadsplats att vidta atgiarder som inte
bara bidrar till att fa intrang som gjorts i dessa rittigheter av personer som
anvinder marknadsplatsen att upphora, utan dven att forebygga nya intrang
av samma art. Foreliggandena ska vara effektiva, proportionerliga och av-
skriackande och far inte ge upphov till hinder fér lagenlig handel.

Underskrifter
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