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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
N. JAASKINEN
apresentadas em 9 de Dezembro de 2010 (1)

Processo C-324/09

L’Oréal SA
Lancome parfums et beauté & Cie
Laboratoire Garnier & Cie
L’Oréal (UK) Limited
contra

eBay International AG

eBay Europe SARL

eBay (UK) Limited

[pedido de decisdo prejudicial apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division (Reino Unido)]

«Sociedade de informagao — Motor de busca — Publicidade a partir de palavras-chave (‘Keyword
advertising’) — Operador de sitio de comércio electronico — Palavras-chave que correspondem a marcas
— Directiva 89/104/CEE (‘directiva sobre as marcas’) — Artigos 5.° e 7.° — Regulamento (CE) n.° 40/94
(‘regulamento da marca comunitaria’) — Artigos 9.° e 13.° — Responsabilidade de um operador de sitio

de comércio electronico pela informagao que armazena — Directiva 2000/31/CE (“directiva sobre o
comércio electroénico’) — Artigo 14.° — Obrigagdo dos Estados-Membros de assegurar aos titulares de
direitos a possibilidade de requerer medidas inibitdrias contra intermedidrios prestadores de servicos

utilizados por um terceiro para violar esses direitos — Directiva 2004/48/CE (“directiva relativa ao
respeito dos direitos de propriedade intelectual’) — Artigo 11.° — Liberdade de expressdo — Liberdade
de comércio — Directiva 76/768/CEE (“directiva dos produtos cosméticos’)»

I- Introducio

1. O litigio no processo principal opde a L’Oréal SA e as suas filiais (a seguir «L’Oréal»), por um
lado, e as trés filiais da eBay Inc. (a seguir «eBay»), juntamente com certas pessoas singulares, por
outro. Tem por objecto a colocacdo a venda de produtos, por estas pessoas, no sitio de comércio
electronico do eBay. Alegadamente a colocagdo a venda destes produtos viola direitos de propriedade
intelectual da L’Oréal.

2. O eBay, demandado no processo nacional, explora um sistema de comércio electrénico popular
e sofisticado na Internet. Construiu um sistema que facilita consideravelmente a venda e compra na
Internet por particulares, com um potente motor de busca, um sistema de pagamento seguro e extensa
cobertura geografica. Também concebeu mecanismos de controlo da conformidade para combater as
vendas de produtos contrafeitos. Para atrair novos clientes para o seu sitio Internet, o eBay também
comprou a prestadores de servicos remunerados de referenciamento na Internet (como o AdWords do
Google) palavras-chave, incluindo marcas prestigiadas. O uso de uma palavra-chave seleccionada no
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motor de busca desencadeia a exibicdo de um anuncio publicitario e de um /ink patrocinado, que
conduz directamente para o sitio de comércio electronico do eBay.

3. A L’Oréal, demandante no processo nacional, ¢ uma sociedade mundial com uma gama muito
vasta de produtos que gozam de proteccao da marca, incluindo marcas prestigiadas com reputagao
mundial. A sua principal preocupagao, no presente processo, € a venda no sitio de comércio electronico
do eBay de diversos produtos da L’Oréal contrafeitos. Para a L’Oréal, a situacdo ¢ agravada pelo facto
de alguns dos produtos ndo se destinarem a ser vendidos no Espago Econdémico Europeu (a seguir
«EEE»), mas virem aqui parar através das vendas do eBay. Alguns dos produtos cosméticos sao
vendidos sem a embalagem original. Segundo a L’Oréal, mediante a compra de palavras-chave, o eBay
atrai clientes para o seu sitio de comércio electronico para adquirirem produtos da marca L’Oréal em
viola¢do dos seus direitos de marca. Para deter os vendedores individuais de uma forma eficaz, a
L’Oréal pretende obter decisdes judiciais contra o eBay para que as suas marcas tenham uma melhor
protec¢ao.

4. Para o Tribunal de Justica, o presente pedido de decisdo prejudicial toca uma questdo juridica
premente relacionada com a aplicagdo da protec¢do da marca no novo ambiente do comércio
electronico e dos servigos da sociedade da informagdo na Internet. O Tribunal de Justica devera
encontrar o equilibrio adequado entre a protec¢do dos interesses legitimos do titular do direito da
marca, por um lado, e os das empresas e particulares que utilizam as novas oportunidades de mercado
oferecidas pela Internet e pelo comércio electronico. Algumas das questdes podem ser respondidas
com base na jurisprudéncia existente, outras exigem a interpretacdo de diversos diplomas legislativos
da Unido Europeia (a seguir «UE»).

5. O principal desafio do Tribunal de Justica reside na dupla ponderacdo que ¢ chamado a realizar.
O Tribunal de Justica deverd, ndo soO, interpretar as disposi¢cdes do direito da UE, neste cenario
complexo, mas garantir simultaneamente que a interpretacdo dada aos instrumentos em questdo
permanecerd aplicavel em cenérios com diferentes parametros. As marcas em questdo sdo prestigiadas
e os produtos sao produtos de luxo, mas as disposi¢des aplicaveis do direito da UE aplicam-se a todas
as marcas ¢ a todos os tipos de produtos. O sitio de comércio electronico ¢ mundial e possui muitas
caracteristicas especificas. Embora as respostas devam tomar em consideragdo as especificidades do
processo submetido ao orgdo jurisdicional nacional, devem, simultaneamente, basear-se numa visdo
global do modo como este sistema deve funcionar em termos gerais. Na minha opinido, este processo €
mais complicado, em muitos aspectos, do que o processo Google France e Google (2).

6. No presente processo, o Tribunal de Justica é chamado a interpretar, designadamente, i) a
situagdo juridica ao abrigo do direito das marcas da UE, nos termos da Directiva 89/104 («directiva
sobre as marcas») (3), do operador de um sitio de comércio electrénico que a) adquire palavras-chave
idénticas a marcas a prestadores de servigos remunerados de referenciamento na Internet, para que os
resultados dos motores de busca exibam um /ink que conduz até¢ ao sitio Internet do operador do sitio
de comércio electronico, e b) armazena no seu proprio sitio Internet, em nome dos seus clientes, ofertas
para venda de produtos contrafeitos, desembalados, ou origindrios de paises que ndo pertencem ao
Espaco Economico Europeu (EEE); ii) a definicdo do ambito de aplicacdo da isen¢do da
responsabilidade dos prestadores de servigos da sociedade da informagdo, prevista no artigo 14.° da
Directiva 2000/31 (a seguir «directiva sobre o comércio electrénico») (4); iii) a definicdo do ambito de
aplicagdo do direito de obter uma medida inibitéria contra intermedidrios cujos servigos sejam
utilizados por terceiros, previsto no artigo 11.° da Directiva 2004/48 («directiva relativa ao respeito dos
direitos de propriedade intelectual») (5) e iv) certas disposi¢des da Directiva 76/768 («directiva dos
produtos cosméticosy) (6).

II — Quadro juridico

A — Direito da UE (7)

Directiva 76/768
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7. O artigo 6.°, n.° 1, da Directiva 76/768 dos produtos cosméticos impde aos Estados-Membros
que tomem todas as disposigdes necessarias para que os produtos cosméticos ndo possam ser colocados
no mercado sem que o recipiente e a embalagem mencionem em caracteres indeléveis, facilmente
legiveis e visiveis, as indicacdes especificadas nessa disposi¢do. Estas incluem, designadamente, a) o
nome e o endere¢o ou sede social do fabricante ou do responsavel pela colocagdo no mercado do
produto cosmético, estabelecido na Comunidade; b) o conteido nominal no momento do
acondicionamento; ¢) a data de validade minima; d) as precaugdes especiais de utilizagdo; e) o numero
de lote de fabrico ou a referéncia que permita identificar o fabrico; f) a fun¢do do produto, salvo se esta
for posta em evidéncia pela apresentacdo do produto; e g) uma lista de ingredientes.

Directiva 89/104 (8)

8. O artigo 5.° da Directiva 89/104 sobre as marcas, intitulado «Direitos conferidos pela marcay»
tem a seguinte redacg¢do:

«l. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir
que um terceiro, sem o seu consentimento, faca uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idéntico & marca para produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais a
marca foi registada;

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condigdes enumeradas nos
n%1e2:
b) Oferecer os produtos para venda ou coloca-los no mercado ou armazené-los para esse fim, ou

oferecer ou fornecer servicos sob o sinal;
c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d)  Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

[...]»

9. O artigo 6.°, n.° 1, da Directiva 89/104, intitulado «Limitacdo dos efeitos da marcay», tem o
seguinte teor:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida
comercial,

b) De indicagdes relativas a espécie, a qualidade, a quantidade, ao destino, ao valor, a proveniéncia
geografica, a época de producdo do produto ou da prestagio do servico ou a outras
caracteristicas dos produtos ou servigos;

C) Da marca, sempre que tal seja necessario para indicar o destino de um produto ou servigo,
nomeadamente sob a forma de acessorios ou pecas sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou
comercial.»

10. O artigo 7.° da Directiva 89/104, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca»
refere:
«l. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos

comercializados na [Espago Economico Europeu (EEE)] sob essa marca pelo titular ou com o seu
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consentimento.

2. O n.° 1 ndo ¢ aplicavel sempre que existam motivos legitimos que justifiquem que o titular se
oponha a comercializa¢do posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos
seja modificado ou alterado apos a sua colocagdo no mercado.»

Directiva 2000/31

I1. O nono considerando da Directiva 2000/31 sobre o comércio electronico tem a seguinte
redacgao:

«A livre circulagdo dos servicos da sociedade da informagdo pode em muitos casos constituir um
reflexo especifico, no direito comunitario, de um principio mais geral, designadamente o da liberdade
de expressdo, consagrado no n.° 1 do artigo 10.° da Convengdo para a proteccdo dos Direitos do
Homem e das liberdades fundamentais, ratificada por todos os Estados-Membros. Por esta razdo, as
directivas que cobrem a prestacdo de servicos da sociedade da informa¢do devem assegurar que essa
actividade possa ser empreendida livremente, a luz daquele preceito, apenas se subordinando as
restrigdes fixadas no n.° 2 daquele artigo e no n.° 1 do artigo 46.° do Tratado. A presente directiva ndo
tem por objectivo afectar as normas e principios nacionais fundamentais respeitantes a liberdade de
expressao.»

12.  Os considerandos 42, 43 e 45 a 48 da Directiva 2000/31 referem:

«(42) As isengdes da responsabilidade estabelecidas na presente directiva abrangem exclusivamente os
casos em que a actividade da sociedade da informagdo exercida pelo prestador de servigos se
limita ao processo técnico de exploragdo e abertura do acesso a uma rede de comunicacdo na
qual as informagdes prestadas por terceiros sdo transmitidas ou temporariamente armazenadas
com o proposito exclusivo de tornar a transmissao mais eficaz. Tal actividade ¢ puramente
técnica, automdtica e de natureza passiva, o que implica que o prestador de servigcos da
sociedade da informagdo ndo tem conhecimento da informacao transmitida ou armazenada, nem
o controlo desta.

(43) Um prestador pode beneficiar de isen¢des por simples transporte ou armazenagem temporaria
(«caching») quando ¢ inteiramente alheio a informacdo transmitida. Isso exige,
designadamente, que o prestador ndo altere a informagdo que transmite. Esta exigéncia ndo se
aplica a0 manuseamento técnico que tem lugar no decurso da transmissao, uma vez que este nao
afecta a integridade da informacgdo contida na transmissao.

[...]

(45) A delimita¢do da responsabilidade dos prestadores intermedidrios de servigos, fixada na
presente directiva, nao afecta a possibilidade de medidas inibitérias de diversa natureza. Essas
medidas podem consistir, designadamente, em decisdes judiciais ou administrativas que exijam
a prevencao ou a cessacdo de uma eventual infracgdo, incluindo a remog¢do de informagdes
ilegais, ou tornando impossivel o acesso a estas.

(46) A fim de beneficiar de uma delimitacdo de responsabilidade, o prestador de um servigo da
sociedade da informagdo, que consista na armazenagem de informagao, a partir do momento em
que tenha conhecimento efectivo da ilicitude, ou tenha sido alertado para esta, deve proceder
com diligéncia no sentido de remover as informagdes ou impossibilitar o acesso a estas. A
remo¢do ou impossibilitacdo de acesso tém de ser efectuadas respeitando o principio da
liberdade de expressdo. A presente directiva ndo afecta a possibilidade de os Estados-Membros
fixarem requisitos especificos que tenham de ser cumpridos de forma expedita, previamente a
remog¢ao ou a impossibilitagao de acesso a informacao.

(47)  Os Estados-Membros s6 estdo impedidos de impor uma obrigagdo de vigilancia obrigatoria dos
prestadores de servicos em relagdo a obrigagdes de natureza geral. Esse impedimento ndo diz
respeito a obrigagdes de vigilancia em casos especificos e, em especial, ndo afecta as decisdes
das autoridades nacionais nos termos das legislagdes nacionais.
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(48) A presente directiva nao afecta a possibilidade de os Estados-Membros exigirem dos
prestadores de servigos, que acolham informagdes prestadas por destinatarios dos seus servicos,
que exercam deveres de diligéncia que podem razoavelmente esperar-se deles e que estejam
especificados na legislagdao nacional, no sentido de detectarem e prevenirem determinados tipos
de actividades ilegais.»

13. O artigo 2.°, alinea a), da Directiva 2000/31 define «servigos da sociedade da informagao»,
mediante remissdo para o artigo 1.°, n.° 2, da Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a um procedimento de informagao no dominio das normas
e regulamentagdes técnicas (9), como «qualquer servigo prestado normalmente mediante remuneracao,
a distancia, por via electronica e mediante pedido individual de um destinatario de servigosy.

14. O capitulo II da Directiva 2000/31 inclui uma secgdo 4, intitulada «Responsabilidade dos
prestadores intermedidrios de servicosy», constituida pelos artigos 12.° a 15.° (10).

15. O artigo 14.° da Directiva 2000/31, intitulado «Armazenagem em servidor», preveé:

«l. Em caso de prestacio de um servico da sociedade da informacdo que consista no
armazenamento de informagdes prestadas por um destinatario do servigo, os Estados-Membros velarao
por que a responsabilidade do prestador do servico ndo possa ser invocada no que respeita a
informagdo armazenada a pedido de um destinatario do servigo, desde que:

a) O prestador ndo tenha conhecimento efectivo da actividade ou informacao ilegal e, no que se
refere a uma ac¢do de indemnizagdo por perdas e danos, ndao tenha conhecimento de factos ou
de circunstancias que evidenciam a actividade ou informagao ilegal, ou

b) O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, actue com diligéncia
no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso as informagdes.

2. O n.° 1 ndo ¢ aplicavel nos casos em que o destinatario do servigo actue sob autoridade ou
controlo do prestador.

3. O disposto no presente artigo ndo afecta a faculdade de um tribunal ou autoridade administrativa,
de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador que previna ou ponha
termo a uma infrac¢do, nem afecta a faculdade de os Estados-Membros estabelecerem disposi¢des para
a remog¢ao ou impossibilitagdo do acesso a informagao.»

16. O artigo 15.° da Directiva 2000/31, intitulado «Auséncia de obrigacdo geral de vigilanciay,
prevé:
«1. Os Estados-Membros ndo impordo aos prestadores, para o fornecimento dos servigos

mencionados nos artigos 12.°, 13.° e 14.°, uma obrigacao geral de vigilancia sobre as informagdes que
estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigagdo geral de procurar activamente factos ou
circunstancias que indiciem ilicitudes.

2. Os Estados-Membros podem estabelecer a obrigagdo, relativamente aos prestadores de servigos
da sociedade da informacao, de que informem prontamente as autoridades publicas competentes sobre
as actividades empreendidas ou informagdes ilicitas prestadas pelos autores aos destinatarios dos
servigos por eles prestados, bem como a obrigacdo de comunicar as autoridades competentes, a pedido
destas, informagdes que permitam a identificacdo dos destinatarios dos servigos com quem possuam
acordos de armazenagem.»

Directiva 2004/48

17. O considerando 23 da Directiva 2004/48 relativa ao respeito dos direitos de propriedade
intelectual refere:

«Sem prejuizo de outras medidas, procedimentos e recursos disponiveis, os titulares do direito deverdo
ter a possibilidade de requerer uma injun¢do contra um intermedidrio cujos servigos estejam a ser

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PT &text=&pagelndex=0&part=1&mode=Ist&docid=83750&occ=first&dir=&cid=779317 5/37



17/11/2016 CURIA - Documents

utilizados por terceiros para violar os direitos de propriedade industrial do titular. As condigdes e regras
relativas a tais injungdes ficardo a cargo da legislagdo nacional dos Estados-Membros. No que diz
respeito as violagdes de direitos de autor e direitos conexos, a Directiva 2001/29/CE [do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa a harmonizacao de certos aspectos do direito
de autor e dos direitos conexos na sociedade da informacdo (JO L 167, p. 10)] ja prevé um nivel global
de harmonizagdo. Por conseguinte, o disposto no n.° 3 do artigo 8.° da Directiva 2001/29/CE nao deve
ser prejudicado pela presente directiva.»

18. O artigo 3.° da Directiva 2004/48, intitulado «Obrigacao geral», tem o seguinte teor:

«1.  Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessarios para
assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente directiva. Essas
medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, ndo devendo ser desnecessariamente
complexos ou onerosos, comportar prazos que nao sejam razoaveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos
e aplicados de forma a evitar que se criem obstaculos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra
os abusos.»

19. O capitulo 1T da Directiva 2004/48, intitulado «Medidas, procedimentos e recursos», contém
uma seccao 4, intitulada «Medidas provisorias e cautelaresy», constituida pelo artigo 9.°, com o mesmo
titulo. Além disso, 0 mesmo capitulo também contém uma sec¢ao 5, intitulada «Medidas decorrentes
da decisdo de mérito», que inclui os artigos 10.°, 11.° e 12.°, respectivamente intitulados, «Medidas
correctivas», «Medidas inibitorias» e «Medidas alternativasy.

20. O artigo 11.° da Directiva 2004/48 refere:

«Os Estados-Membros devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma decisdo judicial
que constate uma violagdo de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais
competentes possam impor ao infractor uma medida inibitéria da continuagdo dessa violagdo. Quando
esteja previsto na legislacdo nacional, o incumprimento de uma medida inibitéria deve, se for caso
disso, ficar sujeito a aplicagdo de uma san¢do pecunidria compulsoria, destinada a assegurar a
respectiva execucdo. Os Estados-Membros devem garantir igualmente que os titulares dos direitos
possam requerer uma medida inibitdria contra intermedidrios cujos servigos sejam utilizados por
terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem prejuizo do n.° 3 do artigo 8.° da
Directiva 2001/29/CE» (11).

III — Litigio no processo principal e questdes prejudiciais
L’Oréal

21. A L’Oréal ¢ uma fabricante e fornecedora de perfumes, produtos cosméticos e produtos para o
cabelo. No Reino Unido, é titular de varias marcas nacionais. Também € titular de marcas
comunitarias. Uma destas marcas comunitarias ¢ uma marca figurativa que inclui as palavras «Amor
Amor». As outras marcas em questdo no processo principal sdo marcas nominativas ou marcas
nominativas com uma estilizagdo minima. E pacifico que cada uma das marcas em questio goza de
uma grande notoriedade no Reino Unido (12).

22. A L’Oréal gere uma rede fechada de distribuicao selectiva. A distribuicao €, assim, controlada
por meio de contratos de distribuicdo que proibem aos distribuidores autorizados o fornecimento de
produtos a distribuidores ndo autorizados.

eBay

23. O eBay explora um sitio de comércio electrénico onde sao exibidos antincios de bens colocados
a venda por pessoas que criaram uma conta de vendedor no eBay. Os compradores licitam os produtos
incluidos nos anuncios por estas pessoas. De acordo com a informagdo resumida no despacho de
reenvio, no sitio Internet www.ebay.co.uk existe uma média de 16 milhdes de antincios.
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24.  Os vendedores e os compradores t€ém de se registar como utilizadores, mediante a criagao de um
codigo de identificagcdo de utilizador (13), e de aceitar os termos do acordo de utilizacdo do eBay. O
acordo ndo permite a venda de quaisquer artigos contrafeitos ou a violagdo de marcas. O acordo de
utilizacao também impde a observancia das regras de funcionamento do eBay. Todos os vendedores do
Reino Unido estdo obrigados a aceitar o pagamento por PayPal, um mecanismo de pagamento seguro
explorado pela PayPal (Europa) Sarl & Cie, que ¢ actualmente uma filial da eBay Inc., uma institui¢ao
financeira luxemburguesa. O eBay cobra uma percentagem sobre as transacg¢des realizadas no seu sitio
de comércio electronico.

25.  Um artigo ¢ colocado a venda no eBay, por um certo periodo de tempo (geralmente 1, 3, 5, 7 ou
10 dias), durante o qual os utilizadores do eBay publicam licitagdes do artigo. As licitagdes sdo aceites
com incrementos e quando o periodo de venda expira, o artigo ¢ vendido a quem tiver oferecido mais.
Além disso, através de uma técnica conhecida como «proxy bidding» [licitagdo com agente], os
potenciais compradores podem fixar o preco mais elevado que estdo dispostos a pagar e instruir o sitio
Internet do eBay para licitar automaticamente com incrementos até esse limite.

26. O eBay também permite a venda de artigos sem leildo e, portanto, a um preco fixo (o sistema
«buy it now»). Além disso, os vendedores podem criar «lojas online» no sitio Internet, apresentando
todos os artigos que t€m para venda, num determinado momento, e assim funcionar como lojas virtuais
no sitio Internet do eBay. O eBay concede aos vendedores com mais sucesso o estatuto «Power Seller»
quando estes atingem e mantém um historial de desempenho excelente nas vendas e cumprem as regras
de funcionamento do eBay. Existem cinco niveis de «PowerSeller», do bronze ao titdnio, consoante os
volumes de vendas do vendedor.

27. O eBay disponibiliza aos vendedores assisténcia exaustiva, mediante a classificacao e descri¢ao
dos artigos que estes colocam a venda, a criagdo das suas proprias lojas em linha e a promogado e
aumento das vendas. Assim, o eBay organiza a venda, dirige o leildo (incluindo a realizacdo das proxy
bids), proporciona um servico de alerta para a notificagdo aos membros dos artigos em que estes estao
interessados e promove e publicita produtos através de sitios Internet de terceiros.

28. A L’Oréal e o eBay admitem que este ultimo ndo actua como agente ao servico dos vendedores
dos produtos e ndo tem, de forma alguma, a posse dos produtos.

29. Também ¢ pacifico que o eBay utiliza um grande niimero de filtros de software para procurar
anuncios que possam violar as suas regras de funcionamento. Quando um anuncio ¢ assinalado por um
dos filtros de software como violando potencialmente uma regra de funcionamento, ¢ examinado por
um representante dos servigos de apoio ao cliente do eBay. Todos os meses, dezenas de milhares de
anuncios sao removidos em consequéncia da filtragem ou de dentincias.

30. O eBay também opera um programa de verificacdo dos direitos do titular («Verified Rights
Owner», a seguir «VeRO»), que ¢ um sistema de notificacdo e de remocao destinado a ajudar os
titulares de direitos de propriedade intelectual a retirar do sitio Internet anuncios em infrac¢do. Para
participar no programa VeRO, os titulares de direitos devem completar e apresentar um formulario
relativo aos anincios que consideram que infringem os seus direitos. Devem identificar cada antincio
denunciado por nimero de artigo e, em cada caso, identificar o motivo da objec¢do ao anuncio através
de um «codigo de motivo». Existem 16 codigos de motivos que identificam diferentes tipos de
violagdo. Quando um antncio ¢ removido, o eBay restitui todos os pagamentos efectuados pelo
vendedor. De acordo com a informagao contida no despacho de reenvio, participam no programa VeRO
mais de 18 000 titulares de direitos. A L’Oréal ndo aderiu ao programa uma vez que o considera
inadequado.

31. Sempre que o eBay Europe recebe uma notificacdo do programa VeRO, esta ¢ examinada por
um representante dos servigos de apoio ao cliente. Se este considera que o antincio denunciado viola os
direitos do denunciante, remove o anincio sem mais verificacdes. Se necessario, o representante
consulta um especialista da sua equipa. Se o especialista considerar necessario, ¢ consultado um
advogado interno. Em 2007, cerca de 90% dos anuncios denunciados através do programa VeRO foram
removidos no prazo de 6 a 12 horas e cerca de 98% foram removidos no prazo de 24 horas.
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32. Perante o orgdo jurisdicional nacional, o eBay salientou que era dificil decidir sobre as
alegacdes de violagdo apresentadas pelos titulares de direitos. O eBay parte do principio de que tais
alegacdes sao fundadas, salvo se a falta de fundamentacao for obvia.

33. Além disso, o eBay aplica aos utilizadores que violem as suas regras de funcionamento varios
tipos de sangdes, que incluem a remog¢ao do anincio e a suspensdo permanente ou temporaria do
vendedor. Em todo o mundo, o eBay suspende anualmente cerca de 2 milhdes de utilizadores,
incluindo cerca de 50 000 no ambito do programa VeRO. Aos utilizadores que vendem as mais de 500
marcas classificadas pelo eBay como «marcas de alto risco» € aplicado um maior nivel de controlo.

O litigio

34, Em 22 de Maio de 2007, a L’Oréal enviou ao eBay uma carta, notificando-o das suas
preocupacoes relativamente a venda generalizada, nos sitios Internet europeus do eBay, de produtos em
infrac¢do e solicitando-lhe a adop¢ao de medidas para resolver esta situacdo. A L’Oréal ndo ficou
satisfeita com a resposta do eBay e deduziu diversas acgdes, incluindo a ac¢do intentada na High Court
of Justice (England & Wales), Chancery Division (a seguir «High Court»). O 6rgdo jurisdicional de
reenvio refere que as alegadas infracgoes tiveram lugar no periodo compreendido entre Novembro de
2006 e Abril de 2008 e que as actividades do eBay sofreram alteracdes ao longo do periodo a que se
refere o presente processo.

35.  Concretamente, a ac¢ao intentada na High Court pela L’Oréal destina-se a obter a declaracao de
que determinados individuos violaram pelo menos uma das suas marcas, enquanto utilizadores do sitio
Internet de comércio electronico do eBay, ao utilizarem sinais idénticos as marcas para produtos
idénticos aqueles para os quais as marcas estao registadas.

36. Na ac¢do, a L’Oréal alega que o eBay ¢ solidariamente responsavel pelas violagdes. Também
alega que o eBay ¢ responsavel a titulo principal pelo uso, para os produtos em infrac¢do, das marcas
Link no seu sitio Internet e em links patrocinados em motores de busca de terceiros (14). Esse link
publicitario, acompanhado de uma curta mensagem comercial, constitui um anuncio publicitario
(«ad») (15). Quanto aos links patrocinados, ¢ ponto assente que o eBay adquiriu palavras-chave que
consistem nas marcas Link, a fim de activar /inks, em motores de busca de terceiros como o Google, o
MSN e o Yahoo, para o seu proprio sitio Internet.

37. Assim, em 27 de Marg¢o de 2007, quando um argonauta introduziu as palavras «shu uemuray,
como frase de busca, no motor de busca Google, apareceu o seguinte anuincio publicitario do eBay
como /ink patrocinado:

«Shu Uemura

Excelentes oportunidades de produtos Shu uemura
Compre no eBay e poupe!

www.ebay.co.uk»

38. Clicando neste /ink publicitario, abria-se uma pagina do sitio Internet do eBay que mostrava
uma busca de «shu uemura» em «todas as categorias» com o resultado «96 artigos encontrados para
shu uemura».

39. A L’Oréal alegou que a maior parte destes artigos eram produtos em infrac¢ao (16),
expressamente declarados «provenientes de Hong Kong» ou (num caso) «provenientes dos EUA».

40. A principal acusagdo feita ao eBay ¢, portanto, o facto de este, ao utilizar as marcas da L’Oréal,
dirigir os seus utilizadores para produtos em infrac¢do. Além disso, em consequéncia da sua
participacdo estreita nas actividades de pré-venda que antecedem o anuncio, na promog¢ao dos bens nos
seus sites, e nos processos de venda e pds-venda, o eBay estd seriamente envolvido nas infracg¢des
cometidas pelos vendedores individuais.
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41. A L’Oréal alegou ainda que, mesmo que o eBay nao seja ele proprio responsavel por violagdes
da marca, devera ser emitida uma medida inibitoria contra o0 mesmo, nos termos do artigo 11.° da
Directiva 2004/48.

42.  Actualmente, a L’Oréal ja ndo tem nenhuma acg¢do interposta contra os vendedores individuais:
o litigio nacional apenas opde presentemente a L’Oredl e o eBay (17).

43.  Por acérdao de 22 de Maio de 2009, a High Court decidiu suspender a instincia e submeter ao
Tribunal de Justiga questdes prejudiciais (a seguir «acordao de 22 de Maio de 2009»). O pedido de
decisdo prejudicial foi proferido pela High Court em 16 de Julho de 2009 (a seguir «despacho de 16 de
Julho de 2009»).

44, Segundo a High Court, o eBay podia ter feito mais para reduzir as vendas de produtos
contrafeitos no seu sitio Internet (18). Nao obstante, a High Court salienta que o facto de o eBay poder
fazer mais ndo significa necessariamente que esteja legalmente obrigado a fazé-lo.

As questoes prejudiciais

45.  As questdes prejudiciais submetidas pela High Court no despacho de 16 de Julho de 2009 sdo as
seguintes:

«1) Sempre que festers (i.e. amostras para demonstracdo dos produtos nos pontos de venda) de
perfumes e de produtos cosméticos e frascos doseadores (i.e. recipientes dos quais se pode
retirar pequenas porgdes para fornecer aos consumidores como amostras gratuitas), que nao se
destinam a ser vendidos aos consumidores (e contém frequentemente a indicagdo ‘nao destinado
a venda’ ou ‘ndo destinado a venda ao publico’), sejam fornecidos gratuitamente aos
distribuidores autorizados do titular de uma determinada marca pode considerar-se que tais
produtos sdo ‘comercializados’ na acepgao do artigo 7.°, n.° 1, da [Directiva 89/104] e do artigo
13.°,n.° 1, do [Regulamento (CE) n.° 40/94]?

2) Sempre que as caixas (ou outras embalagens exteriores) de perfumes e de produtos cosméticos
tenham sido removidas sem o consentimento do titular da marca, tal constitui um ‘motiv[o]
legitim[o]’ que justifica que o titular da marca se oponha a comercializacdo posterior dos
produtos desembalados, na acepgao do artigo 7.°, n.° 2, da [Directiva 89/104] e do artigo 13.°,
n.° 2, do [Regulamento (CE) n.° 40/94]?

3) A resposta a segunda questao supra sera diferente se:

a) em consequéncia da remog¢do das caixas (ou outras embalagens exteriores), os produtos
desembalados ndo ostentem a informagdo exigida pelo artigo 6.°, n.° 1, da [Directiva
76/768], em especial, se ndo ostentarem a lista dos ingredientes ou a indicagao ‘consumir
de preferéncia até’?

b) em consequéncia da falta dessa informacdo, a oferta de venda ou a venda dos produtos
desembalados constituem um ilicito criminal nos termos da legislagio do
Estado-Membro da Comunidade no qual sdo colocados a venda ou vendidos por
terceiros?

4) A resposta a segunda questdo supra sera diferente se a comercializagdo posterior prejudicar, ou
for susceptivel de prejudicar, a imagem dos produtos e, consequentemente, a reputacdo da
marca? Se assim for, tal consequéncia pode ser presumida ou o titular da marca terd de fazer
obrigatoriamente a respectiva prova?

5)  Sempre que um comerciante que explora um mercado em linha adquira junto de um operador de
um motor de busca o uso de um sinal, como palavra-chave, que ¢ idéntico a uma marca
registada, de forma que o sinal é exibido aos utilizadores pelo motor de busca num /ink
patrocinado que conduz até ao sitio Internet do operador do sitio de comércio electrénico a
exibi¢do do sinal no /ink patrocinado constitui um ‘uso’ do sinal na acepg¢ao do artigo 5.°, n.° 1,
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alinea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento (CE) n.
©40/94]?

6) Sempre que o link patrocinado mencionado na quinta questdo supra conduza directamente o
utilizador até antincios publicitarios ou ofertas para venda de produtos idénticos aqueles para os
quais a marca estd registada ostentando sob o sinal colocado no sitio Internet por terceiros,
alguns dos quais violam a marca enquanto outros ndo a violam [devido aos] diferentes estatutos
dos respectivos produtos, tal constitui um uso do sinal por parte do comerciante que explora o
mercado em linha ‘para’ os produtos em infrac¢do, na acepgao do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
[Directiva 89/104] e do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento (CE) n.° 40/94]?

7) Sempre que entre os produtos anunciados e colocados a venda no sitio Internet mencionado na
sexta questdo supra se incluam produtos que ndo tenham sido comercializados no EEE pelo
titular da marca, ou com o consentimento deste, ¢ suficiente, para que tal uso esteja abrangido
pelo ambito de aplicagdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da [Directiva 89/104] e do artigo 9.°, n.
° 1, alinea a), do [Regulamento (CE) n.° 40/94], e ndo pelo ambito de aplicag¢do do artigo 7.°, n.
° 1, da [Directiva 89/104] e do artigo 13.°, n.° 1, do [Regulamento (CE) n.° 40/94], que o
anuncio publicitario ou a oferta de venda sejam dirigidos a consumidores no territorio coberto
pela marca ou terd o titular da marca de demonstrar que o antincio publicitario ou a oferta de
venda implicam, necessariamente, a comercializacdo dos produtos em causa no territorio
coberto pela marca?

8) A resposta a quinta a sétima questdes supra serd diferente se o uso impugnado pelo titular da
marca consistir na exibicdo do sinal no préprio sitio Internet do comerciante que explora o
mercado em linha e ndo num /ink patrocinado?

9) Se, para que tal uso esteja abrangido pelo ambito de aplicagdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
[Directiva 89/104] e do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento (CE) n.° 40/94], e ndo pelo
ambito de aplicagdo do artigo 7.°, n.° 1, da [Directiva 89/104] e do artigo 13.°, n.° 1, do
[Regulamento (CE) n.° 40/94], for suficiente que o antincio publicitario ou a oferta de venda
sejam dirigidos a consumidores no territério coberto pela marca:

a) tal uso inclui ou consiste no ‘armazenamento de informagdes prestadas por um
destinatério do servico’, na acepg¢ao do artigo 14.°, n.° 1, da [Directiva 2000/31]?

b) se 0 uso ndo consistir, exclusivamente, em actividades abrangidas pelo ambito de
aplica¢do do artigo 14.°, n.° 1, da [Directiva 2000/31], mas inclui[r] tais actividades,
estard o comerciante que explora o mercado em linha isento de responsabilidade na
medida em que o uso consista em tais actividades e, se assim for, podera haver lugar ao
pagamento de uma indemnizagdo por perdas e danos ou a outras compensagdes
financeiras em consequéncia de tal uso na medida em que ndo esteja isento de
responsabilidade?

¢) quando o comerciante que explora o mercado em linha tenha conhecimento de que, no seu
sitio Internet, foram anunciados, colocados a venda e vendidos produtos em violagdo de
marcas registadas, e de que é provavel que a violagdo de tais marcas registadas continue
a ocorrer através da publicidade, da colocacdo a venda e da venda dos mesmos produtos,
ou de produtos semelhantes, pelos mesmos ou por outros utilizadores do sitio Internet,
tal constitui ‘conhecimento’ na acepg¢ao do artigo 14.°, n.° 1, da [Directiva 2000/31]?

10)  Sempre que os servicos de um intermedidrio, como um [operador] de um sitio Internet, tenham
sido utilizados por um terceiro para violar uma marca registada, o artigo 11.° da [Directiva
2004/48] exige que os Estados-Membros assegurem que o titular da marca pode obter uma
medida inibitéria da continuacdo da violacdo da referida marca, contra o intermediario, em
oposicao a continuagdo daquele acto de violagdo especifico e, se assim for, qual o alcance da
medida inibitoria que deve ser assegurada?»

IV — Observacdes preliminares

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PT &text=&pagelndex=08&part=1&mode=Ist&docid=83750&occ=first&dir=&cid=779317  10/37



17/11/2016 CURIA - Documents

A — Questoes politicas em causa

46. Recordo que a recente jurisprudéncia do Tribunal de Justica (19) reforgou a proteccdo das
marcas, sobretudo das que gozam de prestigio, € tomou em consideragdo ndo s6 a fung¢ao essencial da
marca de indicar a origem comercial de produtos e servi¢os, mas também as outras fun¢des das marcas,
como as fungdes de qualidade, de investimento e de publicidade (20). Estas outras fungdes sao
relevantes na vida comercial contemporinea, em que as marcas adquirem, muitas vezes, um valor
econoémico independente pelo facto de serem utilizadas para comunicar mensagens mais vastas do que
a simples origem dos produtos ou servigos. Na minha opinido, estes desenvolvimentos foram tidos em
conta para que o direito das marcas da UE possa desempenhar uma fungao til.

47.  No entanto, ndo se pode esquecer que, embora uma marca, ao contrario de um direito de autor
ou de uma patente (21), ofereca apenas uma proteccao relativa, esta protec¢do € oferecida por um
periodo de tempo ilimitado, enquanto a marca for usada e o seu registo for mantido. A proteccdo da
marca so se aplica ao uso de um sinal como marca na vida comercial e s6 abrange os usos relevantes
para as diversas fungdes das marcas. Além disso, a protec¢do ¢ normalmente limitada a produtos
idénticos ou semelhantes, salvo se a marca gozar de prestigio. Acresce que a proteccao esta sujeita a
limitagdes juridicas, esgota-se quando o titular da marca realizou o valor econémico inerente a marca
em relagdo aos produtos, e ¢€ territorialmente limitada.

48. As limitagdes e restricdes acima mencionadas sdo necessarias para garantir a liberdade de
comércio e a concorréncia (22), que pressupdem que os sinais distintivos e as expressdes linguisticas
estejam a disposicdo das empresas para a rotulagem dos produtos e servigos, que os titulares das
marcas ndo possam impedir o uso comercial e ndo comercial legitimo dos sinais protegidos e que a
liberdade de expressao nao seja indevidamente limitada (23).

49. Nao se pode esquecer que os anuncios introduzidos pelos utilizadores no sitio de comércio
electronico do eBay sdo comunicagdes protegidas pelos direitos fundamentais de liberdade de
expressao e informagdo previstos no artigo 11.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia
e no artigo 10.° da Convengao Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (24).

50.  Os sitios de comércio electronico como o eBay criaram oportunidades sem precedentes, para as
empresas e para os particulares, de realizar transac¢des comerciais directas uns com os outros, com
riscos reduzidos em termos de entrega e pagamento. O processo principal, assim como litigios
semelhantes noutros Estados-Membros e em ordens juridicas de paises terceiros, mostra que estas
oportunidades podem ser utilizadas de forma abusiva (25) e dar origem a violagdes dos direitos de
autor e das marcas (26). Por conseguinte, ¢ legitimo assegurar a proteccao juridica efectiva aos titulares
de direitos de propriedade intelectual, também nestes novos ambientes. Nao obstante, tal protec¢ao nao
pode violar os direitos dos utilizadores e prestadores destes servicos.

51. No ambito da proteccdo da marca, refira-se que as marcas nao sdo protegidas nas transacg¢des
ndo comerciais. Além isso, o titular do direito da marca nao se pode opor a transac¢des e praticas que
ndo tenham um efeito prejudicial nas fungdes das marcas, como o uso puramente descritivo da marca
ou o seu uso na publicidade comparativa licita.

52. O mesmo se aplica em relacgdo as actividades no contexto do uso legitimo definido no artigo 6.°
da Directiva 89/104 ou em relacao aos produtos cuja proteccdo da marca se esgotou nos termos do
artigo 7.° da referida directiva. Um tal uso legitimo também pode respeitar a produtos cosméticos de
luxo, como os da L’Oréal. Por exemplo, ¢ concebivel que um marido pretenda vender um boido
dispendioso de creme de maquilhagem, que comprou para oferecer a esposa no Natal, depois de esta
lhe ter revelado que € alérgica a alguns dos ingredientes. Um comerciante pode ter adquirido um stock
de perfumes de marca protegida da massa insolvente de um lojista que fora membro da rede de
distribuicao selectiva do titular do direito da marca, e pretender vendé-lo utilizando os servigos de um
sitio de comércio electronico (27). Portanto, sdo possiveis transacgdes em segunda-mao e ofertas de
produtos cosméticos, apesar de estas serem mais raras do que no caso dos produtos domésticos
duradouros, veiculos, barcos ou artigos de design. Em todo o caso, as respostas a dar a este pedido de
decisdo prejudicial ndo poderdo limitar os usos legais de um sinal em relagdo a quaisquer categorias de
produtos aos quais o titular de uma marca nao se possa legitimamente opor.
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53.  Também ¢ importante observar que a Directiva 2000/31 tem por objectivo promover a prestagao
de servigos da sociedade da informac¢do e o comércio electronico, conforme precisado no seu
preambulo. As limitagdes da responsabilidade previstas nos artigos 12.°, 13.° e 14.° da referida
directiva destinam-se a permitir a prestacdo de servigos da sociedade da informacao, sem o risco de
responsabilidade juridica que o prestador de servigos ndo pode, de antemio, evitar, sem perder a
viabilidade econdémica e técnica do modelo de empresa. Portanto, ao procurar o equilibrio entre os
direitos dos titulares de marcas e as obrigacdes dos prestadores de servicos da sociedade da
informacao, como o eBay, ¢ necessario definir a actuagdo que se pode legitimamente esperar de um
prestador de servicos a fim de prevenir as violagdes do direito das marcas por terceiros.

B —  Responsabilidade primaria e secundaria pelas violagoes da marca

54. Uma das questdes que se coloca no caso em apreco ¢ a de saber se o eBay pode ser
responsabilizado a titulo principal pelas violagdes das marcas da L’Oreal devido ao facto de os
produtos em infrac¢do serem vendidos através do seu sitio de comércio electronico. Tal
responsabilidade a titulo principal pode consistir na responsabilidade do eBay pelas suas proprias
infracgdes ou coincidir com a responsabilidade dos vendedores pelas infraccdes de que estes sdo
responsaveis. Neste ultimo caso, a mesma situacdo de facto poderd dar origem a duas infrac¢des
interligadas, mas independentes (28). Assim, suscita-se a questdo de saber se o proprio eBay violou as
marcas da L’Or¢al. Tal responsabilidade depende da interpretacao e aplicacao do direito harmonizado
da UE sobre as marcas, mais precisamente dos artigos 5.°, 6.° e 7.° da Directiva 89/104 e das
correspondentes disposi¢des do Regulamento (CE) n.° 40/94.

55. Este processo também se refere a algo que denominaremos «responsabilidade secundaria:
trata-se da eventual responsabilidade do prestador de um servigo da sociedade da informagdo pelas
violagdes praticadas pelos utilizadores do servigo (29). Como observa com razdo a High Court, este
tipo de responsabilidade pelas violagdes alheias da marca ndo estd harmonizada na legislagdo sobre
marcas da UE, mas constitui uma questdo de direito nacional. Nao existe nenhuma disposicao de
direito da UE que imponha as empresas a obrigacao de impedir as violagdes da marca por terceiros ou
de estas se absterem de actos ou praticas que possam contribuir para ou facilitar tais violagdes (30).
Todavia, a harmonizacao parcial de tal responsabilidade ou, mais precisamente, das condi¢des em que
ndo existe, esta prevista nos artigos 12.°, 13.° e 14.° da Directiva 2000/31. Além disso, o direito da UE
exige a disponibilizacdo de medidas inibitorias contra intermediarios cujos servigos sejam utilizados
por terceiros para violar um direito de propriedade intelectual.

56. Dai resulta que questdes como a contributory infringement (contribuicdo para a violagdo da
marca) ou a vicarious infringement (violagcdo por facto alheio), discutidas na doutrina dos Estados
Unidos da América, permanegam fora do ambito do presente processo prejudicial. O mesmo se aplica
as construgdes semelhantes de outros sistemas juridicos, como a joint tortfeasorship (responsabilidade
solidaria por factos ilicitos) da Common Law ou a denominada Stérerhaftung na Alemanha (31).

57. Na doutrina e jurisprudéncia dos EUA, a situacao dos sitios de comércio electronico €, muitas
vezes, analisada utilizando uma analogia com os principios que regulam as «feiras da ladra» ou as
«vendas de garagem» (32). Embora tais analogias possam ser ilustrativas, o método mais frutuoso, no
contexto do direito da UE, ¢ a interpretagdo util dos instrumentos legislativos pertinentes e a aplicagao
de principios estabelecidos na jurisprudéncia do Tribunal de Justica.

58. Talvez seja importante observar que nos processos judiciais nacionais relativos a
responsabilidade do eBay ou de sitios de comércio electronico semelhantes, ndo existe, tanto quanto
sei, uma Unica decisdo em que o operador de um sitio de comércio electronico tenha sido declarado
responsavel, a titulo principal, pela violagdo das marcas de um terceiro. Segundo alguns autores, hé
decisdes sobre responsabilidade secundaria de alguns tribunais franceses e dos EUA que declaram o
sitio de comércio electronico responsavel, enquanto outros tribunais franceses ¢ dos EUA, assim como
tribunais belgas e alemaes negaram a existéncia de tal responsabilidade. No entanto, na jurisprudéncia
alema, os sitios de comércio electronico foram objecto de medidas inibitorias destinadas a impedir
novas violagdes da marca por terceiros com base na denominada Storerhaftung, ndo obstante os
tribunais se terem recusado a atribuir a responsabilidade civil aos sitios de comércio electronico (33).
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C — A protec¢do da identidade da marca e as palavras-chave num servigo de referenciamento na
Internet
59. A High Court resume os problemas subjacentes as questdes prejudiciais em quatro grupos: 0s

problemas relativos a natureza dos produtos em infraccdo vendidos pelas demandadas; a existéncia de
responsabilidade solidaria (34) ou a titulo principal do eBay; a disponibilidade de uma defesa para o
eBay, ao abrigo do artigo 14.° da Directiva 2000/31; e a existéncia de uma medida a favor da L’Oréal
nos termos do artigo 11.° da Directiva 2004/48. Os produtos em infraccdo podem ser divididos em
quatro grupos: produtos contrafeitos, produtos provenientes de paises que nao pertencem ao EEE,
testers e frascos doseadores e produtos desembalados.

60. O pedido de decisdo prejudicial baseia-se na presun¢do de que a disposi¢do aplicavel do direito
das marcas da UE ¢ o artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104. Esta disposicao regula a
denominada protec¢ao da identidade ou do uso de um sinal idéntico & marca para produtos ou servigos
idénticos aqueles para os quais a marca foi registada. Nos termos da jurisprudéncia do Tribunal de
Justiga, esta protecgdo exige a identidade absoluta entre o sinal e a marca e ¢ excluida mesmo que as
diferencas entre estes sejam minimas ou insignificantes (35).

61. Uma palavra-chave de um motor de busca ¢ um conjunto de sinais, na maior parte dos casos
constituidos por letras. Uma palavra-chave ¢ frequentemente insensivel as maitisculas ou minusculas,
mas pode ser definida como sensivel a estas. Resulta do pedido de decisdo prejudicial que algumas das
marcas em causa sao marcas nominativas com uma estilizagdo minima, € que uma € uma marca
figurativa incluindo as palavras AMOR AMOR em letras maitsculas manuscritas (36).

62. A aplicacdo estrita do acordao LTJ Diffusion excluiria a identidade entre a marca e a
palavra-chave e conduziria a aplicacdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da Directiva 89/104 respeitante a
marcas semelhantes. Isto implicaria a aplicagdo do critério do «risco de confusdo» previsto nesse
artigo. Enquanto tal, o risco de confusdo ¢ manifesto entre marcas nominativas com uma estilizacdo
minima ou marcas figurativas em que o elemento nominativo ¢ dominante, por um lado, e as
palavras-chave por outro. Assim, considero que ndo ¢ util, nem necessario, alargar o debate para além
das questoes relacionadas com a protec¢do da identidade.

63.  Existem seis condigdes que resultam do texto da Directiva 89/104 e da jurisprudéncia relevante.
O titular de uma marca registada s6 pode invocar o artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 se
forem satisfeitas as seguintes condigdes (37): 1) deve haver o uso de um sinal por um terceiro; 2) o uso
deve fazer-se na vida comercial (38); 3) o uso deve fazer-se sem o consentimento do titular do direito
da marca; 4) o sinal deve ser idéntico a marca; 5) o uso do sinal deve ser para produtos ou servigos
idénticos aqueles para os quais a marca foi registada; e 6) o uso do sinal deve afectar ou ser susceptivel
de afectar algumas das fun¢des da marca (39).

V — Testers e frascos doseadores
64.  Debrugar-me-ei, em seguida, sobre as questdes prejudiciais.

65. Com a sua primeira questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pretende saber se os festers de
perfumes e de produtos cosméticos e os frascos doseadores, que ndo se destinam a ser vendidos aos
consumidores ¢ que s3o fornecidos gratuitamente aos distribuidores autorizados, sdo produtos
«comercializados» na acepcao do artigo 7.°, n.° 1, da Directiva 89/104 e do artigo 13.°, n.° 1, do
Regulamento (CE) n.° 40/94.

66. O Tribunal de Justica analisou recentemente uma questdo semelhante no acérdao Coty Prestige
Lancaster Group (40). O Tribunal de Justica decidiu que em circunstancias «em que sdo fornecidos
«perfumes para teste» aos intermediarios vinculados contratualmente ao titular da marca, para que os
seus clientes possam testar esses perfumes, sem transmissao do direito de propriedade e com proibigao
da respectiva venda, em que o titular da marca pode, a todo 0 momento, exigir que essa mercadoria lhe
seja devolvida e em que a apresentacdo desta se distingue claramente da dos frascos de perfume
habitualmente postos a disposi¢do dos referidos intermediarios pelo titular da marca, o facto de esses
produtos para teste serem frascos de perfume que ostentam as mengdes «demonstragdo» e «venda
proibida» opde-se a que o consentimento do titular da marca a sua comercializagcdo seja reconhecido
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tacitamente, na falta de elementos de prova em sentido contrario, o que compete ao 6rgao jurisdicional
de reenvio apreciar» (41).

67. A High Court refere na sua primeira questao prejudicial que os festers e os frascos doseadores
nao se destinam a ser vendidos e contém frequentemente a indicagao «ndo destinado a venda» ou «nao
destinado a venda ao publico». Sdo fornecidos sem custos aos distribuidores autorizados do titular do
direito da marca. Na minha opinido, a formulagcdo da questdo implica grosso modo a existéncia dos
elementos que o Tribunal de Justi¢a considerou decisivos no acérddo Coty Prestige Lancaster Group
no sentido da exclusdo do consentimento implicito do titular do direito da marca para a colocagdao no
mercado dos festers e dos frascos doseadores. Portanto, pode-se afirmar que, nessas circunstancias, os
produtos ndo sdo comercializados.

VI - Efeitos da remocao das caixas de produtos cosméticos

68. A questdo da venda de produtos de marca sem a respectiva embalagem original, no contexto de
artigo 7.° da Directiva 89/104, ndo foi ainda, tanto quanto sei, directamente abordada pelo Tribunal de
Justica. Nao obstante, penso que as respostas a segunda, terceira e quarta questdoes relativas a esta
matéria podem ser inferidas da jurisprudéncia existente.

69. No acérdao Boehringer Ingelheim e o., o Tribunal de Justica interpretou o artigo 7.°, n.° 2, da
Directiva 89/104 no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se a comercializacao
posterior de um produto farmacéutico, quando o importador paralelo tiver reembalado o produto, nesta
apondo de novo a marca, ou aplicado um rétulo na embalagem que contém o produto, salvo quando
estejam preenchidas cinco condi¢des, entre as quais a que impde que a apresentacdo do produto
reacondicionado ndo seja susceptivel de prejudicar a reputagdo da marca e a do seu titular. Um produto
farmacéutico reacondicionado podera ser apresentado de forma inadequada e, portanto, prejudicar a
reputacdo da marca, nomeadamente, quando a embalagem ou o rdtulo, apesar de ndo serem
defeituosos, de méa qualidade ou pouco cuidados, sejam de natureza a afectar o valor da marca,
prejudicando a imagem de seriedade e de qualidade inerente a tal produto e a confianga que ele €
susceptivel de inspirar no publico em causa (42).

70.  Sempre que o estado dos produtos que ostentam a marca seja modificado ou alterado apos a sua
colocagdo no mercado, o titular do direito da marca tem um motivo legitimo para se opor a
comercializacdo posterior desse produto na acepcao do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104. A
avaliagdo da afectacdo do estado originario do produto centra-se normalmente no estado do produto
contido na embalagem (43).

71.  Contudo, no caso de produtos como os cosméticos de luxo, ndo se pode excluir, a meu ver, que a
embalagem exterior dos produtos, devido ao seu design especifico, que inclui o uso da marca, possa
por vezes ser considerada uma parte do estado do produto. Nesses casos, o titular da marca pode
opor-se a comercializagao de produtos desembalados (44).

72. Devo acrescentar que nao concordo com a analise da Comissao, segundo a qual a remogao —
sem o consentimento do titular do direito da marca — das caixas ou de outras embalagens exteriores de
produtos como perfumes e produtos cosméticos constitui sempre um motivo legitimo para o titular do
direito da marca se opor a comercializagdo posterior dos produtos na acep¢ao do artigo 7.°, n.° 2, da
Directiva 89/104.

73.  Em primeiro lugar, recorde-se que, nos termos do artigo 7.° da Directiva 89/104, o esgotamento
¢ a regra principal. Consequentemente, a possibilidade de o titular do direito da marca se opor a

comercializacdo posterior dos seus produtos depois de ja ter realizado o valor econdomico inerente a
marca em relagdo a esses produtos deve ser interpretada restritivamente.

74. Em segundo lugar, ndo se pode excluir que a remocdo da embalagem exterior, mesmo de
produtos cosméticos, ndo comprometa as fungdes da marca, que consistem em indicar a origem ¢ a
qualidade dos produtos, nem prejudique a sua reputacdo. Isto poderd ser assim, por exemplo, no caso
dos produtos cosméticos menos dispendiosos.
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75. Logo, a existéncia de motivos legitimos para o titular do direito da marca se opor a remog¢ao
posterior da embalagem terd de ser analisada caso a caso. A este respeito, a High Court apresentou dois
cenarios, o dos produtos desembalados sem a informagao exigida pela Directiva 76/768 dos produtos
cosméticos, € o caso em que a falta dessa informacgao constitua um crime no Estado-Membro onde os
produtos forem colocados a venda ou vendidos (45).

76.  Na minha opinido, a exigéncia de observancia da directiva dos produtos cosméticos ou, de facto,
de qualquer outra medida da UE relacionada com a seguranca do produto ou a proteccdo do
consumidor ¢ inerente a protec¢ao da reputagdo da marca. A reputacdo de um produto cosmético
poderia ser prejudicada, por exemplo, pela ocorréncia de reac¢des alérgicas graves num grupo de
consumidores em virtude da omissdo da lista de ingredientes. Todavia, a questdo de saber se a venda
dos produtos cosméticos desembalados ¢ ou ndo criminalizada no direito nacional € irrelevante para
esse efeito. O que pode prejudicar a reputacdo da marca ¢ a falta de informacdo pertinente do
consumidor, exigida pelas normas europeias harmonizadas, e ndo as consequéncias previstas para os
comerciantes, nesses casos, pela legislagao nacional dos Estados-Membros.

77.  Portanto, mesmo que o direito das marcas nao proteja, em si mesmo, 0s objectivos da Directiva
76/768 enquanto tais, a comercializagdo posterior de produtos protegidos por marca que ndo cumpram
essa directiva pode, enquanto tal, conforme salientado com razdo pela advogada-geral C.
Stix-Hackl (46), causar um prejuizo substancial a reputacao da marca e, assim, constituir um motivo
valido para o titular se opor.

78.  Por tltimo, no ambito da quarta questdo, a High Court pretende saber se a consequéncia de uma
comercializac¢do posterior dos produtos cosméticos desembalados que prejudica de uma forma efectiva
ou potencial a imagem dos produtos e, consequentemente, a reputacdo da marca, pode ser presumida
ou se o titular da marca terd de fazer obrigatoriamente a respectiva prova.

79. Para responder a esta questdo, impde-se uma observagdo marginal. E bem sabido que, como a
proteccao das marcas sé diz respeito ao uso dos sinais na vida comercial, os actos privados de venda ou
compra de produtos protegidos pela marca permanecem fora do ambito de aplicagdo do direito das
marcas (47).

80. A embalagem original pode ser essencial para proteger as fungdes de indicagdo da origem e de
qualidade da marca que cobre produtos cosméticos. Recordo que o artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
Directiva 89/104 se refere a protec¢ao da identidade ou a proteccao «absoluta» do titular contra o uso
ndo autorizado do mesmo sinal para os mesmos produtos (sem necessidade de provar o risco de
confusdo entre os produtos) (48). Mesmo que, normalmente, incumba ao titular do direito da marca
demonstrar a existéncia dos elementos que implicam a violagdo da marca por um terceiro, penso que,
no caso do uso da mesma marca para os mesmos produtos sem o consentimento do titular do direito da
marca, ¢ o utilizador quem tem de demonstrar a legalidade do seu uso do sinal, incluindo a inocuidade
do uso para a reputagcdo da marca.

81. Por conseguinte, entendo que se pode presumir que o efeito de uma comercializacdo posterior
prejudica de uma forma efectiva ou potencial a imagem dos produtos e, consequentemente, a reputacao
da marca, em todos os casos em que as ofertas para venda ou as transac¢des de venda respeitantes a
produtos cosméticos sem as respectivas embalagens originais ocorrerem na vida comercial, conforme
definido pela jurisprudéncia do Tribunal de Justica. Daqui resulta que o titular do direito da marca nao
tem de fazer a prova desse efeito, pertencendo o 6énus da prova em contrario ao vendedor (49).

82.  Tenho dificuldades em conceber que uma venda, num sitio de comércio electronico, de produtos
cosméticos em quantidades superiores a um ou dois artigos, se possa realizar sem ter em vista o
beneficio econdmico e num contexto que ndo seja o de uma actividade comercial, ainda que de
pequena escala.

VII — Servico remunerado de referenciamento na Internet e operador de um sitio de comércio
electronico

A —  Introducdo
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83. Ao contrario da primeira e quarta questdes que se referem a «puras» questdes sobre marcas, a
quinta a décima questdes exigem o alargamento da andlise da marca de modo a incluir diversos
aspectos dos servigos da sociedade da informagao.

84.  Parece adequado abordar conjuntamente a quinta, sexta e oitava questoes. Todas elas se referem
a compra, por um operador de um sitio de comércio electrénico, de marcas de terceiros, como
palavras-chave, a um prestador de servigos remunerados de referenciamento na Internet, e a questao de
saber se tal constitui uso de um sinal.

85. No essencial, a High Court pretende saber se determinados aspectos do modelo de empresa do
eBay incluem ou implicam que este possa ser responsabilizado pela violagdo da marca a titulo
principal em relagdo a produtos transaccionados no seu sistema se o uso de uma marca de terceiro, no
contexto destas transacgdes, teria exigido o consentimento do titular do direito da marca.

86.  Neste contexto, ¢ Util recordar o acordao Google France e Google. Nesse acérdao, o Tribunal de
Justica decidiu que o prestador de um servigo de referenciamento na Internet, que armazena como
palavra-chave um sinal idéntico a uma marca e que organiza a exibi¢ao de anuncios a partir de tal sinal,

ndo faz um uso desse sinal na acep¢do do artigo 5.°, n.°® 1 e 2, da Directiva 89/104 (50).

87. Contudo, no acérdao Google France e Google, o Tribunal de Justica decidiu ainda que o artigo
5., n.° 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca esta
habilitado a proibir que um anunciante, a partir de uma palavra-chave idéntica a tal marca, que esse
anunciante, sem o consentimento do referido titular, seleccionou no ambito de um servico de
referenciamento na Internet, fagca publicidade a produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais a
referida marca esté registada, quando tal publicidade ndo permite ou permite dificilmente ao internauta
médio determinar se os produtos ou os servigos objecto do antincio provém do titular da marca ou de
uma empresa economicamente ligada a este, ou, pelo contrario, de um terceiro (51).

88. Tal como o Google, o eBay ¢ um prestador de servicos da sociedade da informagdo. Ao
contrario do Google, ndo fornece um servigo remunerado de referenciamento na Internet mas um sitio
de comércio electronico. O funcionamento desse sitio de comércio electronico baseia-se nos anuncios
que os utilizadores do sistema introduziram no sistema, tendo em vista a venda de produtos a outros
utilizadores. O sistema do eBay também inclui um motor de busca e as buscas sdo exclusivamente
dirigidas para os antincios armazenados no seu proprio sistema (52). O proprio eBay ndo ¢ parte nas
transacg¢des mas tira partido econdmico destas.

89.  Tal como os outros anunciantes que utilizam sistemas publicitarios com base em palavras-chave,
fornecidas por prestadores de servi¢os de referenciamento na Internet (como o AdWords do Google), o
eBay selecciona palavras-chave, que ddo origem a anuncios publicitarios e a /inks patrocinados para o
seu proprio sistema. Estas palavras-chave podem incluir sinais idénticos a marcas de terceiros. O
objectivo destes antincios publicitarios e links patrocinados ¢ obviamente publicitar os servigos
fornecidos pelo eBay, mais precisamente o seu sitio de comércio electronico, mediante a criagdo de
uma associa¢do na mente dos consumidores de que os produtos da marca em questdo podem ser
adquiridos através desse sitio de comércio electronico. Todavia, ao contrario dos anunciantes referidos
no acordao Google France e Google, o proprio eBay nao oferece produtos para venda.

90. Para poder responder a quinta, sexta e oitava questoes submetidas pelo 6rgdo jurisdicional
nacional ¢ necessario analisar as seis condigdes explicadas acima no ponto 63.

B - As condi¢oes para invocar direitos conferidos por uma marca no caso de um servigo
remunerado de referenciamento na Internet

As condigoes previstas no artigo 5.° n.° 1, da Directiva 89/104

91. Quanto as primeiras cinco das seis condi¢des referidas no ponto 63 supra, a situagdo ¢ a
seguinte. No que diz respeito a primeira condicdo, todas as partes, com excepcao do eBay, parecem
concordar que a apresentacdo, nos [links patrocinados, dos sinais relevantes adquiridos como
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palavras-chave, os quais sdo idénticos a marcas, constitui uso no sentido do artigo 5.°, n.° 1, alinea a),
da Directiva 89/104. Tendo em conta o acordao Google France e Google, ndo restam quaisquer dividas
de que o eBay estd a usar sinais idénticos a marcas quando os selecciona e adquire como
palavras-chave a um prestador de servigos remunerados de referenciamento na Internet, tendo em vista
a sua exibicdo nos links patrocinados, se um internauta digitar o sinal no local relevante no sitio
Internet do motor de busca.

92. Relativamente a segunda, terceira e quarta condi¢des (53), parece-me que estas s3o
incontroversas no presente pedido de decisao prejudicial.

93. Sao necessarias mais algumas observacdes em relacdo a quinta condi¢do, segundo a qual o uso
do sinal deve ser para produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais a marca foi registada.

94, Em primeiro lugar, refira-se que o eBay usa as palavras-chave que conduzem aos respectivos
links patrocinados para o seu sitio de comércio electronico. Por outras palavras, o seu objectivo ¢
publicitar o seu proprio servigo. E inegavel que esse servigo ndo é idéntico aos produtos abrangidos
pelas marcas da L’Oréal. A questdo de saber se este ¢ o unico aspecto relevante para o direito das
marcas, no qual se faz uso dos sinais seleccionados como palavras-chave, constitui matéria
controvertida.

95.  Segundo a L’Oréal, através da propria selecgdo de sinais como palavras-chave que sdo idénticas
a marcas, o eBay esta a publicitar produtos vendidos no seu sitio Internet. Resulta do facto de o link
patrocinado conduzir directamente o utilizador até anuncios publicitarios ou ofertas para venda de
produtos idénticos aqueles para os quais a marca esta registada que o operador de um sitio de comércio
electronico usa o sinal «para» os produtos. Entendimentos muito semelhantes foram defendidos pelos
Governos francés, polaco e portugués.

96.  Contudo, o eBay alega que ndao hd motivo para que se aplique a proteccao concedida pelo artigo
5.° da Directiva 89/104, uma vez que se verifica o esgotamento do direito na acepgdo do artigo 7.° da
Directiva 89/104. A este respeito, observa que, tanto no comércio electronico, como no tradicional, os
intermedidrios usam marcas em anuncios publicitarios para informar o publico de que estao envolvidos
na distribuicdo dos produtos que ostentam essa marca. Nao ha nenhum motivo para proibir essa
pratica, em especial porque os intermediarios da Internet t€m ainda menos mecanismos de controlo a
sua disposi¢do, do que os intermediarios do mundo do comércio ndo electronico. Ser-lhes-ia
impossivel, tanto do ponto de vista juridico, como do ponto de vista pratico, criar mecanismos de
controlo para assegurar que cada artigo colocado a venda ¢ irrepreensivel.

97. O Governo do Reino Unido alega que o uso de um sinal, que ¢ idéntico a uma marca registada,
como palavra-chave do operador de um motor de busca, ndo € necessariamente «para produtos ou
servigos». De facto, se o sinal for muito afastado das ofertas efectivas de produtos, ¢ pouco provavel
que o consumidor médio estabeleca uma ligagdo entre o uso do sinal pelo operador de um sitio de
comércio electronico num /ink patrocinado e as ofertas subsequentes para fornecer produtos com esse
sinal. Em todo o caso, o uso ndo serd abrangido pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104
quando o consumidor médio perceba o uso do sinal pelo operador de um sitio de comércio electrénico
meramente como um /ink para ofertas realizadas por terceiros independentes para fornecer produtos
que nao sao provenientes do operador de um sitio de comércio electronico.

98. A Comissdo também alega que ndo ha «uso» para produtos colocados a venda por terceiros no
sitio Internet do operador do sitio de comércio electronico referido no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
Directiva 89/104, mesmo que esse operador «use» o sinal no sentido dessa disposi¢dao se o adquiriu
como uma palavra-chave que conduz para os seus /inks patrocinados.

99. Em meu entender, a quinta condi¢do refere-se ao uso de um sinal com o objectivo de
identificacdo dos produtos ou servigos ou de distingdo (54) entre produtos ou servigos (provenientes de
diferentes origens comerciais). Tal como a High Court refere, o uso de um sinal para produtos ou
servigos significa o uso para o objectivo de distingdo dos produtos e servigos em questdo, ou seja,
como uma marca enquanto tal.
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100. Isto significa que uma marca ¢ usada para produtos, quer quando ¢ usada pelo titular da marca
com o objectivo de distinguir os seus produtos dos produtos de um terceiro, como quando ¢ usada por
um terceiro para distinguir os seus produtos dos produtos do titular do direito da marca. Além isso, um
terceiro pode usar a marca para distinguir entre os produtos do titular do direito da marca e outros
produtos que podem ou ndo ser os seus proprios produtos. Se esta andlise € correcta, quem se encontra
na situa¢do de um intermedidrio ou de um operador de um sitio de comércio electrénico também usa
um sinal «para produtos» se usa um sinal que ¢ idéntico a uma marca com o objectivo de distinguir
entre os produtos que estao disponiveis através do uso dos seus servigos € os que nao estao.

101. Recordo que o Tribunal de Justica concluiu no acoérdio Google France e Google (55) que, na
maior parte dos casos, o internauta que introduz o nome de uma marca como termo de pesquisa quer
encontrar informagdes ou ofertas sobre os produtos ou os servicos dessa marca. Sempre que, ao lado ou
por baixo dos resultados naturais da pesquisa, sao exibidos /inks publicitarios para sitios que propdoem
produtos ou servigos de concorrentes do titular da referida marca, o internauta pode encarar esses /inks
publicitarios como uma alternativa aos produtos ou aos servigos do titular da marca. Tal situagdo
constitui um uso do referido sinal para os produtos ou os servigos do referido concorrente.

102. Na minha opinido, essa andlise também ¢ aplicavel nas situagdes em que os /inks publicitarios
relevantes ndo sdo os dos concorrentes directos do titular da marca que oferecem produtos alternativos,
mas os dos sitios de comércio electronico que propdem uma fonte alternativa dos mesmos produtos
abrangidos pela marca em termos de rede de distribui¢cdo do titular da marca.

103. Por conseguinte, embora concorde com o Governo do Reino Unido e com a Comissdo, em que o
uso da marca pelo operador de um sitio de comércio electronico € inerentemente diferente do uso por
um vendedor de produtos, ndo posso aceitar que o operador de um sitio de comércio electronico ndo
use a marca para os produtos comercializados no sitio de comércio electronico, quando usa um sinal
idéntico a uma marca na sua propria publicidade.

104. Esta conclusdo nao ¢ invalidada pelo facto de se poderem verificar situagcdes em que, no sitio de
comércio electronico, ndo estejam concretamente disponiveis produtos cobertos pela marca, nao
obstante o operador ter feito publicidade com essa marca.

As condigoes decorrentes da jurisprudéncia: uso susceptivel de ter um efeito prejudicial em algumas
das fungoes da marca

105. Com base na andlise apresentada supra, ¢ necessario examinar se o uso pelo eBay de sinais
idénticos a marcas, como palavras-chave, num servico remunerado de referenciamento na Internet,
afecta ou ¢ susceptivel de afectar algumas das fun¢des dessas marcas. Esta ¢ a sexta condicdo referida
no ponto 63 supra.

106. No acordao Google France e Google, o Tribunal de Justi¢a reiterou que a funcdo essencial da
marca ¢ garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do servigo
designado pela marca, permitindo-lhe distinguir esse produto ou servigo de outros que tenham
proveniéncia diversa (56).

107. O Tribunal de Justi¢a observou ainda que a fun¢do de indicacdo de origem ¢ prejudicada quando o
anuncio de terceiro, que ¢ apresentado ao digitar uma palavra-chave idéntica a marca, ndo permite ou
permite dificilmente ao «internauta normalmente informado e razoavelmente atento» saber se os
produtos ou os servigos objecto do anuncio provém do titular da marca ou de uma empresa
economicamente ligada a este ou, pelo contrario, de um terceiro (57).

108. Na minha opinido o «internauta normalmente informado e razoavelmente atento» consegue
perceber a diferenca entre um sitio de comércio electrénico, um vendedor directo dos produtos ou
servicos e a origem comercial dos produtos ou servicos. E isto porque a existéncia de diversas
actividades economicas intermediarias, como distribuidores, correctores, casas leiloeiras, «feiras da
ladra» e agentes imobiliarios € conhecida de todos os adultos que vivem numa economia de mercado.
Logo, ndo se pode presumir um erro relativamente a origem dos produtos ou servigos s6 porque um
link conduz para o antincio publicitdrio de um operador de um sitio de comércio electronico se o
proprio anuncio ndo induzir em erro quanto a natureza do operador.
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109. Constitui uma questdo de facto, que devera ser apreciada pelo 6rgdo jurisdicional nacional, a de
saber se a natureza das actividades de alguns sitios de comércio electronico como o eBay ¢,
geralmente, tdo conhecida que ndo ¢ provavel que a fun¢do de origem seja comprometida mesmo que a
natureza do operador do sitio de comércio electronico nao seja explicada no antincio publicitério.

110. Além disso, no caso dos produtos desembalados ou provenientes de paises que nao pertencem ao
EEE, a fun¢do de origem ndo pode ser afectada. Estes sdo produtos da L’Oréal genuinos
independentemente de a sua oferta para venda violar ou ndo a marca da L’Oréal. Quanto aos produtos
contrafeitos a avaliagcdo ¢ a oposta.

111. Um efeito prejudicial na fung¢do de origem ocorre nos casos em que os produtos comercializados
no sitio de comércio electrénico sdo produtos contrafeitos. Todavia, esse efeito prejudicial ndo resulta
do uso pelo operador do sitio de comércio electronico do sinal como uma palavra-chave no servico de
referenciamento na Internet enquanto tal. O efeito prejudicial também se verificaria nos casos em que o
sitio de comércio electronico s6 fosse exibido nos anincios espontaneos dos motores de busca e ndo
também nos /inks patrocinados, ou em que o operador do sitio de comércio electrénico niao usasse a
marca na sua publicidade. A causa do efeito prejudicial na funcdo de origem € o antincio exibido na
pagina web do operador de um sitio de comércio electronico. Como explicarei a seguir, o uso de sinais
idénticos a marcas nesses anuncios, ndo constitui um uso pelo operador do sitio de comércio
electronico para os produtos em questdo, mas um uso pelos utilizadores do sitio de comércio
electrénico.

112. Quanto a questdo de um efeito prejudicial na funcdo de publicidade penso, com base numa
argumentacao semelhante a utilizada no acérddo Google France e Google que excluiu um tal efeito
prejudicial em relagdo aos links patrocinados dos sistemas de referenciamento na Internet (58), que
esse efeito ¢ excluido em relacdo aos sitios de comércio electronico que utilizam a publicidade a partir
de palavras-chave (keyword advertising).

113. Como ja referi, a comercializagdo de produtos contrafeitos sob as marcas da L’Oréal deve ter um
efeito prejudicial na funcdo de origem. Quanto as func¢des de qualidade e investimento, considero
obvio que os anuncios individuais de utilizadores do eBay que contém marcas de terceiros e sao
exibidos no sitio Internet do eBay podem afectar negativamente estas fungdes. O comércio de produtos
contrafeitos prejudica, e o comércio de produtos desembalados pode prejudicar, a reputagdo das marcas
prestigiadas que abrangem os produtos cosméticos de luxo e, portanto, os investimentos realizados
pelo titular do direito da marca para criar a imagem da sua marca. Consequentemente, também ¢
comprometida a garantia implicita de qualidade inerente a marca e por esta comunicada.

114. Contudo, os artigos 6.° ¢ 7.° da Directiva 89/104 permitem um uso bastante extensivo das marcas
sem o consentimento do titular, incluindo a sua mengao na publicidade. Esta questdo foi recentemente
clarificada, em relagdo as vendas de produtos usados, no acoérdao Portakabin (59).

115. Se uma pessoa pode usar ou fazer referéncia a marca de um terceiro, 0 mesmo comportamento
nao pode ser ilicito para um operador que explora um sitio de comércio electrénico para estes
utilizadores (60). Na minha opinido ndo ha duvida de que, por exemplo, um centro comercial pode, no
seu marketing, usar marcas dos produtos ou servi¢os oferecidos pelas empresas que operam nas suas
instalagoes.

116. Se tal uso fosse considerado relevante em relagdo a algumas das fungdes da marca, deveria em
todo o caso ser considerado permitido, por se tratar de uma indicacdo relativa a espécie de produto, no
sentido do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da Directiva 89/104, ou necessario, no sentido do artigo 6.°, n.° 1,
alinea c), para a exploragao de um sitio de comércio electrénico onde tais produtos sdo comercializados
sem que o operador esteja obrigado a verificar, para cada artigo, se o direito da marca se esgotou com
base no artigo 7.° Por conseguinte, tal uso ndo pode ser proibido pelo titular do direito da marca.

117. Em principio, penso que nao poderdo ser imputados ao operador de um sitio de comércio
electronico os eventuais problemas relacionados com a conduta dos operadores de mercado
individuais, salvo se existirem fundamentos de responsabilidade secundaria nos termos do direito
nacional. Uma sociedade que explora um centro comercial ndo pode ser responsavel pelo facto de uma
mercearia existente nas suas instalacdes vender magds podres. Nem devera tal sociedade ser
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automaticamente responsabilizada pela violagdo da marca verificada no centro comercial se, por
exemplo, um membro de uma rede de distribuicdo selectiva continuar a vender produtos de marca,
mesmo depois de o titular da marca ter rescindido o contrato de distribuicdo com efeito imediato. O
operador de um mercado tem o direito de presumir que os agentes econdmicos que utilizam os seus
servigos agem legalmente e cumprem as clausulas contratuais estipuladas sobre o uso do mercado,
enquanto nao for efectivamente informado do contrario.

118. Consequentemente, se o antincio apresentado com os resultados de um motor de busca da Internet
indicar de forma suficientemente clara que o operador ¢ um mercado, o facto de alguns utilizadores
desse mercado poderem violar a marca nao ¢, enquanto tal, susceptivel de ter um efeito prejudicial nas
fungdes de qualidade, comunicacdo e investimento dessa marca.

C —  As condigoes para invocar direitos conferidos por uma marca no proprio sitio Internet do
operador de um sitio de comércio electronico

119. Contudo, por uma questdo de clareza, devo acrescentar que se o uso que ¢ objecto da queixa
apresentada pelo titular da marca consistir na apresentacdo do sinal no proprio sitio Internet de um
operador de comércio electronico, e ndo na apresentacao de um /ink patrocinado de um motor de busca,
0 uso em causa ndao ¢ um uso da marca para produtos pelo operador do sitio de comércio electronico,
mas pelos utilizadores desse sitio. A actividade do operador consiste no armazenamento e na exibicao
dos anuncios que os utilizadores introduzem no seu sistema e na operagao de um sistema que facilita a
realizacdao de transac¢des comerciais. Isto € tanto uso de marcas como a actividade de um jornal que
publica anuncios classificados com a men¢do de marcas, em que a identidade do vendedor ndo ¢
revelada no anuncio publicitario mas deve ser solicitada ao jornal. Logo, mesmo que o anuncio de bens
protegidos por uma marca pelos utilizadores de um sitio de comércio electronico possa ter efeitos
prejudiciais nas fun¢des de origem, de qualidade ou de investimento de uma marca, tais efeitos ndo
podem ser imputados ao operador do sitio de comércio electronico, salvo se se aplicarem as normas
juridicas nacionais e o principio da responsabilidade secundaria pelas violagdes da marca.

120. Refira-se ainda que a actividade do eBay, que consiste nas fungdes de busca e exibicao aplicaveis
aos anuncios, ¢ tecnicamente semelhante a dos motores de busca de Internet como o Google (sem o
«add-on» do servigo remunerado de referenciamento), embora o modelo de empresa seja diferente.
Nos servidores do eBay, as buscas referem-se aos anincios armazenados pelos utilizadores do sitio de
comércio electronico, no caso dos motores de busca de Internet, as paginas de Internet que estes
armazenaram nos seus servidores. Assim, no que diz respeito a estas funcdes, o uso e a exibi¢do de
marcas de terceiros nao constitui uso de um sinal, no sentido do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104,
pelos motivos expostos no acorddo Google France e Google. O operador do sitio de comércio
electronico também permite aos seus clientes fazerem uso de sinais idénticos a marcas, sem que ele
proprio faca uso dos referidos sinais (61).

VIII — Produtos provenientes de paises que nio pertencem ao EEE

121. A sétima questdo refere-se aos produtos anunciados e colocados a venda no sitio Internet
mencionado na sexta questdo, que ndo tenham sido comercializados no EEE pelo titular da marca ou
com o consentimento deste. O d6rgdo jurisdicional de reenvio pretende saber se a aplicabilidade das
disposigoes relevantes ¢ desencadeada por um anuincio publicitario ou por uma oferta de venda dirigida
a consumidores no territdrio coberto pela marca.

122. A L’Oréal, o Governo do Reino Unido, os Governos polaco e portugués e a Comissao alegam que,
quando os produtos colocados a venda num sitio de comércio electronico ainda nao tenham sido
colocados no mercado no EEE, através ou com o consentimento do titular da marca, é ndo obstante
suficiente, para a aplicagdo do direito exclusivo conferido pela marca nacional ou comunitaria, a
demonstra¢do de que o anuncio publicitario seja dirigido a consumidores no territdrio coberto pela

marca.

123. Segundo o eBay, uma marca ndo pode ser usada na UE enquanto os produtos em questdo ndo
forem colocados no respectivo mercado. Consequentemente, ndo ¢ suficiente que o anuncio
publicitario ou a oferta de venda sejam dirigidos a consumidores no territorio coberto pela marca.
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124. A resposta proposta pelas partes, com excepgao do eBay, parece-me correcta.

125. Em primeiro lugar, a luz da doutrina dos efeitos aplicada, em especial, no dominio do direito da
concorréncia da UE (62), pode-se afirmar que um comportamento que se verifica fora do territorio da
Unido, mas que produz efeitos directos e juridicamente relevantes sobre o objecto da legislacdo da UE,
nao pode escapar a aplicagdo das regras da UE s6 porque os actos que causam tais efeitos ocorrem fora
do territorio da Unido.

126. No contexto da prestagdo de servicos de Internet, a doutrina dos efeitos deve ser relativizada.
Caso contrario, uma vez que as comunicagdes na Internet sdo, em principio, acessiveis em toda a parte,
o comércio electronico e a prestagdo de servicos estariam sujeitos a inumeras legislacdes e direitos de
propriedade intelectual de vigéncia territorial variavel, sujeitando estas actividades a riscos legais
incomportaveis e conferindo aos direitos de propriedade intelectual conflituantes uma protec¢ao
desrazoavelmente ampla.

127. Por outro lado, se tanto o efeito objectivo, como a intengdo subjectiva das pessoas em questao
consistem em produzir tais efeitos na UE, a avaliacdo tem de ser diferente. Caso contrario, as
actividades dirigidas aos mercados da UE escapariam a aplicagao das regras da UE relativas, por
exemplo, a protec¢do do consumidor, a protec¢do de direitos de propriedade intelectual, a concorréncia
desleal e a seguranga do produto, mediante a simples localiza¢do da actividade ou do sitio Internet da
sociedade responsavel pela actividade num pais terceiro. Por conseguinte, a proteccdo da marca nao
pode ser limitada aos casos em que os produtos em questao sdo colocados no mercado na UE.

128. Como sabemos se um sitio de comércio electronico esta a «dirigir as suas actividades para» os
compradores de uma determinada ordem juridica, neste caso no interior da UE? Esta ¢ uma questao
complicada, que o Tribunal de Justica esta actualmente a apreciar em dois casos pendentes (63).

129. Na minha opinido esta ¢ uma questdo de facto que deve ser decidida pelos o6rgaos jurisdicionais
nacionais. Pode-se encontrar uma orientacdo a este respeito na Recomendagdo conjunta de 2001
relativa as disposi¢des sobre a proteccao das marcas e outros direitos de propriedade industrial sobre
sinais na Internet da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (64). Nos termos do
artigo 2.° da recomendagdo conjunta, o uso de um sinal na Internet sé constituird uso num
Estado-Membro para efeitos dessas disposicdes, se o uso tiver um efeito comercial nesse
Estado-Membro, conforme descrito no artigo 3.° Nos termos deste ultimo artigo, para determinar se o
uso de um sinal na Internet tem um efeito comercial num Estado-Membro, a autoridade competente
tomard em consideracdo todas as circunstancias relevantes. Estas poderdo incluir, designadamente,
cinco critérios principais divididos por elementos mais especificos especificados na disposigao.

IX — Isenc¢ao do prestador de um servico de armazenagem em servidor

130. A nona questdo visa saber se, ¢ em que medida, o eBay pode beneficiar da limitagdo da
responsabilidade prevista no artigo 14.° da Directiva 2000/31 relativo ao aspecto do comércio
electronico da «armazenagem em servidor». A questdo ¢, enquanto tal, nova para o Tribunal de Justiga,
mas, como referi, as questdes da responsabilidade secundaria ja foram discutidas e decididas em
tribunais dos Estados-Membros e noutras jurisdigdes (65). E necessario recordar certas caracteristicas
gerais da Directiva 2000/31 para se situar a interpretagdo do artigo 14.° no seu devido contexto (66).

131. Nos termos do seu artigo 1.°, a Directiva 2000/31 tem por objectivo contribuir para o correcto
funcionamento do mercado interno, garantindo a livre circulacdo dos servicos da sociedade da
informacdo entre Estados-Membros, mediante a aproximagao, na medida do necessario a realizagdo do
objectivo mencionado, certas disposi¢des nacionais aplicaveis aos servicos da sociedade da informacao
que dizem respeito ao mercado interno, ao estabelecimento dos prestadores de servigos, as
comunicagdes comerciais, aos contratos celebrados por via electronica, a responsabilidade dos
intermediarios, aos cddigos de conduta, a resolugdo extrajudicial de litigios, as ac¢des judiciais e a
cooperacao entre Estados-Membros.

132. A Directiva 2000/31 tem um ambito de aplica¢do vasto. As regras previstas na directiva afectam
inimeras areas do direito, mas apenas regulam certas questdes especificas dessas areas: a
harmonizacao que a directiva prevé €, simultaneamente, horizontal e especifica (67).
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Aplicabilidade da isen¢do ao operador de um sitio de comércio electronico

133. A primeira parte da nona questdo respeita a aplicabilidade da isen¢do ao operador de um sitio de
comércio electronico.

134. A luz da definigdo estabelecida no artigo 2.°, alinea a), da Directiva 2000/31, lido em conjugagdo
com o artigo 1.°, n.° 2, da Directiva 98/34 e com o considerando 18 da Directiva 2000/31, os servigos
do operador de um sitio de comércio electroénico destinados a facilitar o contacto entre vendedores e
compradores de quaisquer tipos dos produtos, como os fornecidos pelo eBay, podem ser considerados
servicos da sociedade da informacgao e, portanto, ser abrangidos pelo ambito de aplicagdo da Directiva
2000/31.

135. As disposigdes respeitantes a responsabilidade dos prestadores intermediarios de servigos constam
da seccao 4 do capitulo II («Principios») da directiva. A sec¢do € constituida por quatro artigos: 12.°
«Simples transporte», 13.° «Armazenagem temporaria» («caching»), 14.° «Armazenagem em
servidor» e 15.° «Auséncia de obrigacdo geral de vigilancia».

136. Podera alegar-se que os artigos 12.°, 13.° e 14.° da Directiva 2000/31, respeitantes a
responsabilidade, devem ser interpretados como excepcdes a responsabilidade e, portanto, ser
interpretados de forma restritiva. Na minha opinido, este ndo ¢ necessariamente o caso, porque em
muitos Estados-Membros a responsabilidade de um prestador de servigos nas situagdes referidas nestes
artigos seria excluida por falta de culpabilidade subjectiva. Assim, estas disposi¢cdoes sao melhor
qualificadas como reafirmagdes ou clarificacdes do direito existente, do que como excepgdes a este
direito (68).

137. Enquanto que, no acérdao Google France e Google, foi abordada a responsabilidade do prestador
de um servico de referenciamento na Internet, o caso em apreco envolve a responsabilidade do
operador de um sitio de comércio electronico.

138. No acérdao Google France e Google, o Tribunal de Justiga interpretou o artigo 14.° da Directiva
2000/31 a luz do preambulo da directiva. Segundo o Tribunal de Justi¢a, resulta do considerando 42 da
Directiva 2000/31 que situagdes de exoneracdo de responsabilidade estabelecidas nesta directiva
abrangem exclusivamente os casos em que a actividade da sociedade da informacdo exercida pelo
prestador de servigos reveste caracter «puramente técnic[o], automatic[o] e de natureza passiva», o que
implica que o referido prestador de servigos «ndo tem conhecimento da informacao transmitida ou
armazenada, nem o controlo desta». Por conseguinte, a fim de verificar se a responsabilidade do
prestador do servico de referenciamento poderia ser limitada com base no artigo 14.° da Directiva
2000/31, deve examinar-se se o papel desempenhado pelo referido prestador ¢ neutro, ou seja, se o seu
comportamento ¢ puramente técnico, automatico e passivo, implicando o desconhecimento ou a falta
de controlo dos dados que armazena (69).

139. Tenho algumas dificuldades em aceitar esta interpretacao.

140. Ao apoiar a limitacao dos critérios de responsabilidade do prestador de servicos de armazenagem
em servidor na «neutralidade», o Tribunal de Justica remeteu para o considerando 42 da Directiva
2000/31. Partilho das duvidas expressas pelo eBay quanto a questdo de saber se este considerando diz
respeito, de alguma forma, a armazenagem em servidor referida no artigo 14.°

141. Apesar de o considerando 42 da directiva falar de «isengdes» no plural, o mesmo parece referir-se
as isengdes discutidas no considerando seguinte. As isencdes ai mencionadas referem-se —
expressamente — ao simples transporte € a armazenagem temporaria («caching»). Lido assim, o
considerando 42 torna-se mais claro: fala do «processo técnico de exploragao e abertura do acesso a
uma rede de comunicacdo na qual as informagdes prestadas por terceiros sdo transmitidas ou
temporariamente armazenadas com o propdsito exclusivo de tornar a transmissdo mais eficaz» (o
sublinhado ¢ meu). Na minha opinido, refere-se precisamente ao «simples transporte» e a
«armazenagem temporaria» («cachingy), mencionados nos artigos 12.° e 13.° da Directiva 2000/31.

142. Entendo, em vez disso, que ¢ o considerando 46 o relativo aos prestadores de servigos de
armazenagem em servidor mencionados no artigo 14.° da Directiva 2000/31, uma vez que este alude

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PT &text=&pagelndex=08&part=1&mode=Ist&docid=83750&occ=first&dir=&cid=779317  22/37



17/11/2016 CURIA - Documents

expressamente a armazenagem de informacgao. Por conseguinte, a limitacao da responsabilidade de um
prestador de servigos da armazenagem em servidor ndo deveria ser condicionada e limitada por
referéncia ao considerando 42. Se se confirmasse, no presente processo, que as condigdes estabelecidas
no acordao Google France e Google, para a responsabilidade de um prestador de servigos de
armazenagem em servidor, também se aplicam aos sitios de comércio electronico, um elemento
essencial no desenvolvimento dos servigos de comércio electronico da sociedade da informagao, os
objectivos da Directiva 2000/31 seriam gravemente ameagados e questionados.

143. Como salienta acertadamente a Comissao, a propdsito do uso de um sinal idéntico a uma marca
protegida no sitio Internet do operador de um sitio de comércio electronico, esse sitio Internet
apresenta certos conteudos, ou seja o texto das ofertas que ¢ fornecido pelos vendedores destinatarios
do servigo e que ¢ armazenado a pedido destes. Desde que os anuncios sejam introduzidos pelos
utilizadores sem nenhuma inspec¢ao ou controlo prévios pelo operador do sitio de comércio
electronico, que envolvam a interaccdo entre pessoas singulares que representem o operador € o
utilizador (70), estamos perante o armazenamento de informagdes prestadas pelo destinatario do
servico. Em tais circunstancias, o operador de um sitio de comércio electronico nao tem conhecimento
efectivo da actividade ou informacdo ilegal. E também ndo tem conhecimento de factos ou de
circunstancias que evidenciem a actividade ou informacao ilegal. Logo, estariam preenchidas as
condigdes de isengdo da responsabilidade pela armazenagem em servidor, definida no artigo 14.° da
Directiva 2000/31.

144. Todavia, no que diz respeito ao servigo remunerado de referenciamento na Internet e ao uso de um
sinal idéntico a marca protegida nos [links patrocinados do operador de um sitio de comércio
electronico, a informacgao nao ¢ armazenada por este operador que intervém como anunciante, mas pelo
operador que explora o motor de busca. Por conseguinte, as condi¢des da armazenagem em servidor,
definidas no artigo 14.° da Directiva 2000/31, ndo se encontram preenchidas, neste ponto, no caso do
operador de um sitio de comércio electronico.

145. O acérdao Google France e Google parece sugerir que o prestador de servicos de armazenagem
em servidor, previstos no artigo 14.° da Directiva 2000/31, deve permanecer neutro em relacdo aos
dados armazenados. Ja foi alegado no Tribunal de Justica que o eBay ndo ¢ neutro porque instrui os
seus clientes na redacc¢ao dos anuncios publicitarios e supervisa os conteudos dos anuincios.

146. Como expliquei, a «neutralidade» ndo parece ser o critério mais adequado nos termos da directiva
para esta questdo. De facto, seria, em meu entender, surreal que o facto de o eBay intervir e orientar os
contetidos dos antincios no seu sistema, com diversos meios técnicos, o privasse da protec¢do do artigo
14.° relativamente a armazenagem da informacgao introduzida pelos utilizadores (71).

147. Além isso, a titulo de observacao geral que se aplica as trés excepcdes previstas nos artigos 12.°,
13.° e 14.° da Directiva 2000/31, devo dizer algo que pode parecer 6bvio. Os trés artigos destinam-se a
criar excepgdes a certos tipos de actividades exercidas por um prestador de servigos. A meu ver, €
inconcebivel que estes artigos impliquem a iseng@o de um fipo de prestador de servigos enquanto tal.

148. De facto, ¢ dificil aceitar que a Directiva 2000/31 impusesse trés tipos de actividade distintos, que
sO seriam isentos se cada um deles fosse exercido de forma estanque. Se uma sociedade presta servigos
de armazenagem temporaria (caching) e outra servigos de armazenagem em servidor, ndo ha duvida de
que estdo ambas isentas. Contudo, uma tal separagdo pode ser extremamente rara. Na minha opinido,
se uma sociedade desenvolve ambas as actividades — o que nao parece nada excepcional em termos de
realidade concreta, as isengdes também deveriam aplicar-se a essa entidade. O mesmo ¢ valido se uma
ou mais das actividades isentas forem combinadas com as actividades de um fornecedor de conteudos
de Internet (72). Seria impraticavel limitar as isen¢des a certos tipos de empresa, em especial numa
area caracterizada por alteragdes constantes e quase imprevisiveis. A proposta da Comissdo para a
Directiva 2000/31 ja partiu desta perspectiva de futuro numa area que estd em evolucao constante.

149. Nao penso que seja possivel definir os pardmetros de um modelo de empresa que se enquadre
perfeitamente na isencao relativa a armazenagem em servidor. E mesmo que fosse, uma defini¢do feita
hoje ndo subsistiria provavelmente por muito tempo. Em vez disso, devemos concentrar-nos no tipo de
actividade e afirmar claramente que, embora algumas actividades de um prestador de servigos estejam
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isentas de responsabilidade, na medida do necessario para se atingirem os objectivos da directiva, todas
as outras ndo o estdo e permanecem sujeitas aos regimes de responsabilidade «normais» dos
Estados-Membros, como a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal.

150. Assim, quando se aceita que determinadas actividades de um prestador de servigos estao isentas,
isso significa, inversamente, que as actividades ndo abrangidas por uma isencdo podem implicar
responsabilidade nos termos do direito nacional.

151. Logo, para o eBay, a armazenagem em servidor das informacdes fornecidas por um cliente pode,
efectivamente, beneficiar de uma isen¢do se forem satisfeitas as condigdes previstas no artigo 14.°, n.
° 1, da Directiva 2000/31. Contudo, a excepg¢ao relativa a armazenagem em servidor ndo isenta o eBay
da potencial responsabilidade em que este possa incorrer no ambito do uso que faz de um servigo
remunerado de referenciamento na Internet.

Ambito das actividades abrangidas pela excep¢io

152. Na segunda parte da nona questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pretende saber se, numa
situacdo em que as actividades de um operador de um sitio de comércio electronico incluirem nao s6
actividades mencionadas no artigo 14.°, n.° 1, da Directiva 2000/31, mas também actividades que
ultrapassam esse ambito, o operador permanece isento em relacdo as actividades abrangidas por essa
disposi¢do (embora ndo esteja isento relativamente as actividades ndo abrangidas) e qual ¢ a situagdo
das «actividades que ultrapassam esse ambito», em especial no que diz respeito a concessao de uma
indemnizagao por perdas e danos ou de outras compensagdes financeiras por actividades ndo isentas.

153. Resulta da argumentacdo apresentada supra que o operador permanece isento no que diz respeito
as actividades abrangidas pelo artigo 14.°, n.° 1, da Directiva 2000/31. Contudo, ndo esta isento no que
diz respeito as actividades nao abrangidas. Esta situacdo deve ser apreciada com base nas disposigdes e
nos principios de direito nacional aplicaveis, em especial no que diz respeito a concessdo de uma
indemnizag¢do por perdas e danos ou de outras compensagdes financeiras por actividades ndo isentas.

Obrigagoes do operador de um sitio de comércio electronico em relagdo a futuras violagoes

154. A terceira parte da nona questdo refere-se ao caso em que ja ocorreu alguma actividade ilegal no
sitio de comércio electronico. O 6rgdo jurisdicional de reenvio pretende saber quais sdo as obrigagdes
do operador de um sitio de comércio electronico, nesse caso, relativamente a futuras violagdes.

155. Recorde-se que o artigo 14.°, n.° 1, alinea b), da Directiva 2000/31 reflecte o principio da
«notificagdo e remogdo» (notice and take down). Consequentemente, o prestador de um servigo de
armazenagem em servidor deve proceder com diligéncia no sentido de remover as informacdes ou
impossibilitar o acesso a estas a partir do momento em que tenha conhecimento efectivo da ilicitude,
ou tenha sido alertado para esta.

156. Na aplicacdo do principio da «notificacdo e remog¢ao» deve ser tido em conta o considerando 46
da Directiva 2000/31, nos termos do qual, a remoc¢do ou a impossibilitagio do acesso devem ser
realizadas respeitando o principio da liberdade de expressdao e os procedimentos estabelecidos para o
efeito a nivel nacional. Além isso, a directiva ndo afecta a possibilidade de os Estados-Membros
fixarem requisitos especificos que tenham de ser cumpridos de forma expedita, previamente a remogao
ou a impossibilitagdo de acesso a informacao.

157. Recordo que os anuncios introduzidos por utilizadores de um sitio de comércio electronico sdao
comunicagdes comerciais e, enquanto tais, protegidas pelo direito fundamental da liberdade de
expressdo e informagdo consagrado no artigo 11.°, n.° 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido
Europeia. Este direito compreende a liberdade de opinido e a liberdade de receber e de transmitir
informagdes ou ideias, sem que possa haver ingeréncia de quaisquer poderes publicos e sem
consideragao de fronteiras.

158. Obviamente, a liberdade de expressdo e informagdo ndo permite a violagdo dos direitos de
propriedade intelectual, igualmente protegidos pela Carta, no seu artigo 17.°, n.° 2. Nao obstante, a
liberdade de expressdo e informagdo implica que a protec¢do dos direitos do titular da marca, no
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contexto do comércio electronico, ndo pode tomar formas que violem os direitos de utilizadores
inocentes de um sitio de comércio electronico, ou que neguem ao alegado infractor as devidas
possibilidades de oposi¢ao e defesa (73). Na minha opinido, o considerando 46 e o artigo 14.°, n.° 3, da
Directiva 2000/31 remetem expressamente para procedimentos a nivel nacional e autorizam os
Estados-Membros a fixar requisitos especificos que tenham de ser cumpridos de forma expedita,
previamente a remoc¢ao ou a impossibilitagdo de acesso a informacao.

159. Na Finlandia, por exemplo, a legislacdo nacional que transpds a Directiva 2000/31 prevé, por
motivos constitucionais (74), que um prestador de servicos de armazenagem em servidor sé estd
obrigado a remover a informagao armazenada no seu sistema, apds a notificagdo de uma ordem judicial
para esse efeito, no caso de uma violagdo da marca, ou apés uma comunicacdo de aviso pelo titular de
um direito, no caso de uma alegada violagdao de direito de autor ou de direito conexo. Neste ultimo
caso, o utilizador tem a possibilidade de se opor a remog¢ao no prazo de catorze dias (75).

160. Foi alegado que o conhecimento efectivo, referido no artigo 14.° da Directiva 2000/31, se produz
com a notificagdo de uma decisdo judicial ou com uma comunicacao de aviso (76).

161. Quanto a interpretacao do artigo 14.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 2000/31, a exigéncia do
«conhecimento efectivo» € constituida, a meu ver, por dois aspectos.

162. Em primeiro lugar, ¢ evidente que o prestador de servigos deve ter conhecimento efectivo, ¢ ndo
uma mera suspeita ou presungdo da actividade ou informagdo ilegal. Também me parece que, em
termos juridicos, o «conhecimento» s6 pode referir-se ao passado e/ou presente, mas ndo ao futuro. Por
conseguinte, no caso de uma alegada violagdo da marca num sitio de comércio electronico, o objecto
do conhecimento deve ser uma actividade concluida ou em curso ou um facto ou uma circunstancia
existentes.

163. Em segundo lugar, a exigéncia de conhecimento efectivo parece excluir o conhecimento
subentendido. Nao ¢ suficiente que o prestador de servigos devesse conhecer ou tivesse bons motivos
para suspeitar de actividade ilegal. Isto também estd em linha com o artigo 15.°, n.° 1, da Directiva
2000/31 que proibe aos Estados-Membros a imposi¢ao aos prestadores de servigos de uma obrigagao
geral de vigilancia sobre as informagdes que estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigacao geral
de procurar activamente factos ou circunstancias que indiciem ilicitudes.

164. Consequentemente, o conhecimento efectivo significa o conhecimento de informagao, actividade
ou factos passados ou presentes que o prestador de servigos possui com base numa notificacdo externa
ou na sua propria investigagdo voluntaria.

165. Em principio, isto parece excluir a possibilidade de que um prestador de servigos pudesse ter
conhecimento da provavel ocorréncia de futuras violagdes. Receio que a situagdo nao seja assim tao
simples.

166. Parece-me seguro que nao ha conhecimento efectivo de que B viola a marca X porque A viola ou
violou a marca X. Nem pode haver conhecimento efectivo de que A viola a marca Y porque se
constatou que A violou a marca X, ainda que esta pertencesse ao mesmo titular.

167. Contudo, se, em Setembro, foi descoberto que A violava a marca X, mediante o anincio de uma
oferta no sitio de comércio electronico, ndo se pode excluir que o operador do sitio de comércio
electronico tinha conhecimento efectivo de informagao, actividade, factos ou circunstancias se, em
Outubro, A introduzir no sitio Internet uma nova oferta do mesmo produto ou de produtos semelhantes
com a marca X. Nessas circunstancias, seria mais natural falar da mesma violagdo continua, do que de
duas violagdes separadas (77). Recordo que o artigo 14.°, n.° 1, alinea a), menciona «actividade» como
um objecto de conhecimento efectivo. Uma actividade continua abrange o passado, o presente e o
futuro.

168. Assim, relativamente a um mesmo utilizador e a uma mesma marca, um operador de um sitio de
comércio electronico tem conhecimento efectivo num caso em que a mesma actividade continua sob a
forma de subsequentes anuincios e também pode ser obrigado a desactivar o acesso a informagdo que o
utilizador introduzir no futuro. Por outras palavras, a isencao de responsabilidade nao se aplica no caso

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=PT &text=&pagelndex=08&part=1&mode=Ist&docid=83750&occ=first&dir=&cid=779317  25/37



17/11/2016 CURIA - Documents

de o operador de sitios de comércio electronico ter sido notificado da existéncia de uma infraccao a um
direito de marca ¢ de 0 mesmo utilizador manter ou reiterar a mesma infracgao.

X — Medidas inibitorias contra intermediarios

169. A décima questdo respeita a possibilidade conferida ao titular do direito da marca de obter uma
medida inibitoria, nos termos do artigo 11.° da Directiva 2004/48 relativa ao respeito dos direitos de
propriedade intelectual, ndo s6 contra o terceiro que viola a marca, mas também contra o intermediario
cujos servicos foram utilizados para violar a marca registada. O o6rgao jurisdicional de reenvio pretende
saber, em especial, se este artigo exige a disponibilizacdo de uma medida inibitoria por for¢a do direito
da UE, para impedir futuras violacdes e, em caso afirmativo, qual o ambito de aplicacdo da medida
inibitoria a disponibilizar (78). Esta ¢ a primeira vez que o Tribunal de Justica ¢ chamado a interpretar
o artigo 11.° da Directiva 2004/48.

170. Todas as partes concordam que as medidas inibitorias contra intermediarios estdo previstas na
Directiva 2004/48. Todavia, enquanto o eBay alega que uma medida inibitoria contra um prestador de
servicos de armazenagem em servidor s6 pode referir-se a um conteudo concreto especifico e
claramente identificavel, as outras partes consideram que as medidas inibitorias podem incluir medidas
para impedir novas violagdes.

171. A dificuldade basica na interpretagdo da Directiva 2004/48 refere-se ao equilibrio entre uma
aplicacdo demasiado agressiva ou demasiado tolerante dos direitos de propriedade intelectual. Esta
tarefa ja foi comparada com a viagem de Ulisses entre os dois monstros Cila e Caribdis (79). Embora
seja possivel interpretar a directiva tendo em vista a sua finalidade de execu¢do de uma ideologia de
aplicagdo forte ou fraca, seria, em principio, necessario ter em devida conta o artigo 3.° da Directiva
2004/48 em toda a interpretagdo da directiva. Resulta deste artigo que a Directiva 2004/48 impde aos
Estados-Membros uma obrigacdo geral de estabelecerem as medidas, procedimentos e recursos
necessarios para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual e de tomarem medidas
adequadas contra os responsaveis por contrafaccdo e pirataria. Estas medidas, procedimentos e
recursos devem ser suficientemente dissuasivos, mas aplicados de forma a evitar que se criem
obstaculos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra os abusos.

172. As disposicdes basicas da Directiva 2004/48 constam do seu capitulo II (intitulado «Medidas,
procedimentos e recursos»). Sao dignas de nota duas sec¢des desse capitulo. Embora tanto a sec¢ao 4
(«Medidas provisorias e cautelares» — artigo 9.°), como a seccdo 5 («Medidas decorrentes da decisdo
de mérito») refiram medidas a disponibilizar contra o infractor e o intermedidrio, ¢ esta Gltima sec¢do 5
que é relevante neste caso. E constituida pelos artigos 10.° (Medidas correctivas), 11.° (Medidas
inibitorias) e 12.° (Medidas alternativas).

173. As duas primeiras frases do artigo 11.° referem-se as medidas inibitorias a disponibilizar contra o
infractor de um direito de propriedade intelectual. A terceira frase exige que também sejam
disponibilizadas medidas inibitorias contra um intermedidrio, cujos servicos sdo utilizados por um
terceiro para violar um direito de propriedade intelectual. O ambito de aplicacdo de medidas inibitorias
contra um intermediario ndo estd definido, mas como este aspecto ¢ acrescentado como um elemento
complementar das duas primeiras frases, penso que estas duas frases devem ser utilizadas na
interpretagdo da terceira.

174. Recorde-se que a primeira frase do artigo 11.° da Directiva 2004/48 exige que «nos casos em que
tenha sido tomada uma decisdo judicial que constate uma violagdo de um direito de propriedade
intelectual», as autoridades judiciais dos Estados-Membros possam impor ao infractor uma «medida
inibitéria da continuagdo dessa violacao». Uma leitura literal deste texto sugere a verificacao concreta
de uma violagdo e a cessagdo para futuro da continuacdo dessa violacdo especifica pelo infractor.

175. Quanto a natureza das medidas inibitérias a disponibilizar contra o infractor, parece que o direito
da UE exige que, através desta medida inibitéria, possa ser posto fim a uma violacao judicialmente
declarada. O impedimento de novas infrac¢des também € possivel, embora a linguagem da directiva se
torne mais cuidadosa. Dada a referéncia ao aspecto da «continuacdo» da violagdo, a linguagem mais
cuidadosa relativamente as «novas» infracgdes e o principio da proporcionalidade, a minha
interpretagdo das duas primeiras frases ¢ a de que o direito da UE ndo chega a exigir a possibilidade de
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ser decretada uma medida inibitéria contra um infractor de modo a impedir novas infracgdes que
pudessem ocorrer no futuro (80).

176. Quanto ao intermedidrio, com base no texto da Directiva 2004/48, uma possivel interpretacao ¢ a
de que o ambito de aplicacdo da medida inibitéria disponivel, em termos de direito da UE, contra o
intermediario, ndo deve ser diferente da disponivel contra o infractor.

177. Nao estou convencido, todavia, que esta seja uma interpretagdo razoavel.

178. Parece-me que a aplicagdo da primeira frase do artigo 11.° da Directiva 2004/48 exige a
identificacao do infractor a quem sera subsequentemente proibida a continuagao da violagao. Contudo,
a terceira frase ndo menciona «o infractor», mas apenas «um terceiro» que utiliza os servigos de um
intermediario para violar um direito de propriedade intelectual.

179. Esta opgdo de redac¢ao tem um bom motivo: poderd haver casos, em especial no ambiente da
Internet, em que a violagdo ¢ dbvia mas o infractor ndo ¢ identificado. Sabe-se que um terceiro esta a
utilizar os servigos de um intermediario para violar um direito de propriedade intelectual, mas a
verdadeira identidade desse infractor ¢ desconhecida. Nesses casos, a protecgao juridica do titular pode
exigir que possa ser obtida uma medida inibitoria contra o intermedidrio cuja identidade € conhecida, e
que pode, consequentemente, ser objecto de uma acc¢ao judicial e impedir a continuagdo da violagao.

180. Quanto ao ambito de aplicagdo ou ao conteudo de uma medida inibitoria decretada contra um
intermediario, ndo penso que o direito da UE possa impor quaisquer requisitos especificos para além da
eficicia, caracter dissuasorio e proporcionalidade, exigidos pelo artigo 3.°, n.° 2, da Directiva 2004/48.

181. O requisito da proporcionalidade excluiria, na minha opinido, uma medida inibitdéria contra o
intermediario que lhe impusesse o impedimento de novas infrac¢des da marca. No entanto, penso que
ndo hé nada na Directiva 2004/48 que proiba medidas inibitdrias contra o intermediario que imponham
ndo s6 o impedimento da continuagdo de um acto de violacdo especifico mas também o impedimento
da repeticao desse acto ou de uma violacdo semelhante no futuro, se tais medidas inibitdrias estiverem
disponiveis nos termos do direito nacional. O que ¢ fundamental, obviamente, ¢ que o intermedidrio
possa saber com certeza o que ¢ exigido dele, e que a medida inibitéria ndo imponha obrigagdes
impossiveis, desproporcionadas ou ilegais como uma obrigacao geral de vigilancia.

182. Um limite adequado do ambito de aplicagdo das medidas inibitorias podera ser o da dupla
exigeéncia da identidade. Isto significa que o terceiro infractor deve ser o mesmo (81) e que a marca
violada deve ser a mesma nos casos em questdo. Assim, podera ser decretada uma medida inibitéria
contra um intermediario no sentido de impedir a continuagdo ou a repeticdo da violagdo de uma
determinada marca por um determinado utilizador. Tal medida inibitoria podera ser cumprida pelo
prestador de servigos da sociedade da informagdo mediante o simples encerramento da conta de cliente
do utilizador em questdo (82).

XI — Conclusio

183. Proponho que o Tribunal de Justiga responda as questdes prejudiciais apresentadas pela High
Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, do seguinte modo:

«1) Sempre que testers de perfumes e de produtos cosméticos e frascos doseadores, que ndo se
destinam a ser vendidos aos consumidores, sejam fornecidos gratuitamente aos distribuidores
autorizados do titular de uma determinada marca, tais produtos nao sdo «comercializados» na
acepcao do artigo 7.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1988, que harmoniza as legislagcdes dos Estados-Membros em matéria de marcas e do artigo
13.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a
marca comunitaria.

2), 3) e 4) O titular da marca tem direito a opor-se a comercializagdo posterior dos produtos
desembalados, na acepgdo do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104 e do artigo 13.°, n.° 2, do
Regulamento (CE) n.° 40/94, sempre que a embalagem exterior de perfumes e de produtos
cosméticos tenha sido removida sem o consentimento do titular da marca se, em consequéncia da
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remog¢ao da embalagem exterior, os produtos ndo incluirem a informagao exigida pelo artigo 6.°,
n.° 1, da Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa a aproximacao das
legislacdes dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos, ou se a remog¢do da
embalagem exterior puder ser considerada, enquanto tal, como uma alteracdo ou modificagdo do
estado dos produtos ou se a comercializagdo posterior prejudicar, ou for susceptivel de
prejudicar, a imagem dos produtos e, consequentemente, a reputacdo da marca. Nas
circunstancias do processo principal, tal consequéncia pode ser presumida, salvo se a oferta
disser respeito a um uUnico artigo ou a um numero reduzido de artigos oferecidos por um
vendedor que claramente ndo actue no ambito de uma actividade comercial.

5) Sempre que um comerciante que explora um sitio de comércio electronico adquira junto de um
operador de um motor de busca o uso de um sinal, como palavra-chave, que ¢ idéntico a uma
marca registada, de forma que o sinal ¢ exibido aos utilizadores pelo motor de busca num /ink
patrocinado que conduz até ao sitio Internet do operador do sitio de comércio electronico, a
exibi¢do do sinal no /ink patrocinado constitui um «uso» do sinal na acepg¢ao do artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da Directiva 89/104 e do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94.

6) Sempre que o /ink patrocinado mencionado no ponto 5 supra conduza directamente o utilizador
até anuncios publicitarios ou ofertas de venda de produtos idénticos aqueles para os quais a
marca esta registada sob o sinal colocado no sitio Internet por terceiros, alguns dos quais violam
a marca enquanto outros nao a violam devido aos diferentes estatutos dos respectivos produtos,
tal facto constitui um uso do sinal por parte do operador de um sitio de comércio electronico
«para» os produtos em infrac¢do, na acepcao do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ¢
do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94, mas ndo tem um efeito prejudicial
nas fun¢des da marca, desde que um consumidor médio razoavel compreenda, com base na
informagdo incluida no link patrocinado, que o operador do sitio de comércio electronico
armazena no seu sistema anuncios ou ofertas de venda de terceiros.

7)  Quando os produtos colocados a venda num sitio de comércio electronico ainda nao tenham sido
colocados no mercado no EEE, através ou com o consentimento do titular da marca, ¢é suficiente,
para a aplicagdo do direito exclusivo conferido pela marca nacional ou comunitaria, a
demonstragdo de que o anuncio publicitario ¢ dirigido a consumidores no territorio coberto pela
marca.

8) Se o uso denunciado pelo titular do direito da marca consistir na exibi¢do do sinal no proprio
sitio Internet do operador do sitio de comércio electronico e ndo num /ink patrocinado no sitio
Internet de um operador de um motor de busca, o sinal ndo ¢ usado pelo operador do sitio de
comércio electronico «para» produtos em infrac¢do na acepgdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
Directiva 89/104 e do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 40/94.

9) a) O uso referido no ponto 5 ndo inclui ou consiste no «armazenamento» pelo operador de um sitio
de comércio electronico «de informagdes prestadas por um destinatario do servigo», na acepgao
do artigo 14.°, n.° 1, da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de
Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos servigos da sociedade de informagao, em
especial do comércio electronico, no mercado interno, mas o uso referido no ponto 6 pode incluir
ou consistir num tal armazenamento.

9) b) Sempre que o uso ndo consistir, exclusivamente, em actividades abrangidas pelo ambito de
aplicagdo do artigo 14.°, n.° 1, da Directiva 2000/31, mas incluir tais actividades, o operador do
sitio de comércio electronico esté isento de responsabilidade na medida em que o uso consista em
tais actividades, mas podera haver lugar ao pagamento de uma indemnizagao por perdas e danos
ou a outras compensagdes financeiras, nos termos do direito nacional, em consequéncia de tal
uso na medida em que este ndo esteja isento de responsabilidade.

9) ¢) Existe «conhecimento efectivo» da actividade ou informagao ilegal ou «conhecimento» de factos
ou de circunstancias na acep¢ao do artigo 14.°, n.° 1, da Directiva 2000/31, quando o operador
do sitio de comércio electronico tenha conhecimento de que, no seu sitio Internet, foram
anunciados, colocados a venda e vendidos produtos em violagdo de uma marca registada, e de
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que ¢ provavel que a violagdo de tal marca registada continue a verificar-se através da
publicidade, das ofertas para venda e da venda dos mesmos produtos, ou de produtos
semelhantes, pelo mesmo utilizador do sitio Internet.

10) Sempre que os servigos de um intermediario, como um operador de um sitio Internet, tenham
sido utilizados por um terceiro para violar uma marca registada, o artigo 11.° da Directiva
2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito
dos direitos de propriedade intelectual, exige que os Estados-Membros assegurem que o titular da
marca pode obter uma medida inibitéria eficaz, dissuasiva e proporcionada, contra o
intermediario, para impedir a continua¢do ou repeticao da referida violagao pelo referido terceiro.
As condigdes e procedimentos de tais medidas inibitorias estdo definidos na legislacdo nacional.»

1-Lingua original: inglés.

2 — Acoérdao de 23 de Margo de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, Colect., p. I-0000).

3 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagoes
dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), conforme alterada.

4 — Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos
aspectos legais dos servicos da sociedade de informacao, em especial do comércio electronico, no mercado
interno (JO L 178, p. 1), conforme alterada.

5 — Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito
dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45, e rectificativo no JO L 195, p.16)

6 — Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa a aproximacao das legislacdes dos
Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos (JO L 262, p. 169, EE 15 F1 p. 206), conforme
alterada.

7 — O pedido de decisao prejudicial ndo inclui nenhuma descricao de disposi¢des concretas da legislacao do
Reino Unido. No seu acorddo de 22 de Maio de 2009 (a seguir «acorddo da High Court»), a High Court
explicou que o processo ndo envolvia nenhuma questdo especifica de interpretacao da legislagdo nacional.
Por conseguinte, entendo que nao ¢ necessario reproduzir as disposicoes relevantes da legislagdo do Reino
Unido sobre marcas ou comércio electrénico.

8 — Algumas das marcas da L’Oréal sao marcas comunitarias. Como ndo existem questoes especificas
relativas ao Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1), basta observar que os artigos 9.°, 12.° e 13.° correspondem aos artigos 5.°,
6.° ¢ 7.° da Directiva 89/104. O que ¢ referido abaixo relativamente a interpretacdo da Directiva 89/104
aplica-se mutatis mutandis ao Regulamento (CE) n.° 40/94.

A Directiva 89/104 e o Regulamento (CE) n.° 40/94 sdo aplicaveis ratione temporis, € ndo os textos
codificados da Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que
aproxima as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (versao codificada) (JO L 299, p. 25), e
do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria (JO
L78,p.1).

9 —JO L 204, p. 37, conforme alterada pela Directiva 98/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20
de Julho de 1998 (JO L 217, p. 18).
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10 — Os artigos 12.° e 13.° da Directiva 2000/31 limitam a responsabilidade do prestador de servigos nos
casos de «simples transporte» e de «armazenagem temporaria (‘caching’)».

11— O artigo 8.°, n.° 3, da Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio
de 2001, relativa a harmonizacao de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade
da informacao (JO L 167, p. 10) prevé: «Os Estados-Membros deverdo garantir que os titulares dos direitos
possam solicitar uma injun¢do contra intermedidrios cujos servicos sejam utilizados por terceiros para violar
um direito de autor ou direitos conexos.»

O considerando 59 da Directiva 2001/29 tem o seguinte teor: «Nomeadamente no meio digital, os servigos
de intermediarios poderao ser cada vez mais utilizados por terceiros para a pratica de violagdes. Esses
intermedidrios encontram-se frequentemente em melhor posi¢ao para porem termo a tais actividades ilicitas.
Por conseguinte, sem prejuizo de outras sangdes e vias de recurso disponiveis, os titulares dos direitos
deverao ter a possibilidade de solicitar uma injun¢do contra intermediarios que veiculem numa rede actos de
violagdo de terceiros contra obras ou outros materiais protegidos. Esta possibilidade devera ser facultada
mesmo nos casos em que os actos realizados pelos intermediarios se encontrem isentos ao abrigo do artigo
5.° As condigdes e modalidades de tais injunc¢des deverdo ser regulamentadas nas legislacdes nacionais dos
Estados-Membros.» (O sublinhado é meu).

12 — Recordo que o artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 ndo esta limitado as marcas prestigiadas
ou Unicas, mas ¢ aplicavel a todos os tipos de marcas. Assim, na interpretacdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), o
Tribunal de Justica deve evitar a adopc¢ao de solugdes que poderiam parecer justificadas no contexto de
marcas prestigiadas Unicas, mas que criariam uma esfera de protec¢do demasiado ampla nos outros casos.

13 — O codigo de identificacdo do utilizador funciona como um identificador inico no sistema informatico
do eBay. Também pode ser utilizado como uma forma de pseuddénimo que permite ao utilizador ocultar a sua
identidade, enquanto ndo for concluida a transac¢do. Os vendedores profissionais sdo obrigados a fornecer o
seu nome e endereco antes deste momento, mas os vendedores particulares, ndo. Um tnico particular pode
criar multiplas contas de vendedor com vérios cddigos de identificagdo do utilizador, mas o eBay pode
procurar diferentes contas operadas por uma mesma pessoa.

14 — Segundo o 6rgao jurisdicional de reenvio, o eBay Europe adquiriu palavras-chave que consistem em
certas marcas («marcas Link»), as quais activam /inks patrocinados em motores de busca de terceiros,
incluindo o Google, o MSN e o Yahoo. O efeito disto ¢ que uma busca, por exemplo no Google, que utilize
uma das marcas Link, faz exibir um /ink patrocinado para o sitio do eBay. Se o utilizador clicar no link
patrocinado, sera dirigido para um ecra, no sitio Internet do eBay, dos resultados da busca de produtos com
base na marca Link. O eBay Europe escolhe as palavras-chave tendo em conta a actividade do seu sitio
Internet no Reino Unido.

15 — No acérdao Google France e Google, o Tribunal de Justica caracterizou o servi¢o remunerado de
referenciamento denominado «AdWords» do Google, nos seguintes termos: «Este servigo permite aos
operadores econémicos, mediante a seleccdo de uma ou varias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de
concordancia entre essa palavra ou essas palavras e a palavra ou as palavras constantes da pesquisa langada
por um internauta no motor de busca, um /ink publicitario para o seu sitio. Este /ink publicitario aparece na
rubrica ‘links patrocinados’, no lado direito do ecrd, a direita dos resultados naturais, ou na parte superior do
ecra, por baixo dos referidos resultados. [...] Esse /ink publicitario ¢ acompanhado de uma curta mensagem
comercial. Constitui, juntamente com a mensagem, o anincio que aparece na rubrica acima referida.»

16 — Para simplificar, utilizarei a expressao «produtos em infraccao» embora esteja perfeitamente consciente
de que os produtos enquanto tais nao sao nem o sujeito nem o objecto directo da violagao da marca, que ¢
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um acto que consiste no uso ilicito de um sinal, em circunstancias em que o titular da marca tem direito a
proibir a sua utilizacdo.

17 — Quanto aos sete individuos que eram demandados no processo nacional, para além das trés filiais do
eBay, a L’Oréal realizou um acordo com os quarto a oitavo demandados e obteve a condenagao a revelia do
nono e décimo demandados. Por conseguinte, ndo parece ser necessario incluir os nomes destes individuos
como partes neste processo prejudicial.

18 — O eBay poderia, por exemplo, filtrar os antincios antes de estes serem publicados no sitio Internet,
utilizar filtros adicionais, exigir dos vendedores a revelacdo dos seus nomes e enderegos no momento da
elaboragdo dos antincios, impor restrigdes adicionais aos volumes dos produtos de alto risco, adoptar regras
de funcionamento para combater outros tipos de violagdo que ndo sdo agora abordados e, nomeadamente, a
venda de produtos provenientes de paises que ndo pertencem ao EEE sem o consentimento dos titulares das
marcas, e aplicar san¢des de forma mais rigorosa.

19 — V., por exemplo, acérdaos de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect.,

p. [-10273; de 25 de Janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, Colect., p. [-1017); de 11 de Setembro de 2007,
Céline (C-17/06, Colect., p. I-7041); de 12 de Junho de 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Colect.,
p. [-4231); de 18 de Junho de 2009, L’Oréal e o. (C-487/07, Colect., p. I-5185); Google France e Google, ja
referido; de 25 de Margo de 2010, BergSpechte (C-278/08, Colect., p. I-0000); de 26 de Marco de 2010,
Eis.de (C-91/09, Colect., p. I-0000); e de 8 de Julho de 2010, Portakabin (C-558/08, Colect., p. I-0000).

20 — Nao existe consenso terminologico ou substancial quanto ao modo como as «fung¢des» da marca devem
ser entendidas. O mesmo se aplica as relagdes conceptuais existentes entre as diversas fungdes,
nomeadamente a questdo de saber se algumas (ou todas) as fungdes podem efectivamente ser consideradas
incluidas na fun¢ao essencial da marca, que € garantir aos consumidores a proveniéncia do produto ou do
servigo. O Tribunal de Justica identificou, como outras fungdes da marca, a que consiste em garantir a
qualidade desse produto ou desse servico, ou as de comunicagdo, de investimento ou de publicidade (v.
L’Oréal e 0., n.° 58). A seguir, utilizarei os termos func¢ao de origem, funcao de qualidade, funcao de
comunicagao, fungdo de publicidade e fun¢do de investimento.

21 — V. Breitschaft, A., «Intel, Adidas & Co — is the jurisprudence of the European Court of Justice on
dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?», European Intellectual
Property Law Review 2009, 31(10), pp. 497-504, p. 498. O autor considera que a legislacdo da Unido
Europeia ¢ susceptivel de criticas pelo facto de conceder aos titulares das marcas prestigiadas uma espécie de
monopolio sobre a exploragdao dos seus sinais, embora o direito das marcas nao tivesse sido originalmente
concebido para conceder um direito de propriedade intelectual exclusivo, como o direito das patentes ou dos
direitos de autor.

22 — Para uma analise mais aprofundada destes aspectos, v. as conclusdes do advogado-geral Poiares
Maduro, apresentadas em 22 de Setembro de 2009, no processo Google France e Google, n.°% 101 a 112.

23 — A medida que a protecgio juridica das marcas de prestigio é reforcada, torna-se cada vez mais
importante assegurar que a liberdade de expressao na parddia, expressao artistica, critica do consumismo e
troca dos estilos de vida relacionados com as marcas ndo seja indevidamente entravada. O mesmo se aplica
quanto ao debate sobre a qualidade dos produtos e servicos. V., a este respeito, Senftleben, M., «The
Trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law», International
review of intellectual property and competition law, vol. 40 (2009), n.° 1, pp. 45 a 77, pp. 62 a 64.
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24 — V. n° 75 das conclusdes do advogado-geral S. Alber no processo Karner (acérdao de 25 de Margo de
2004, C-71/02, Colect., p. 1-3025), e TEDH, ac6rdaos Markt Intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c.
Alemanha de 20 de Novembro de 1989, série A, n.° 165, §§ 25 e 26, e , Casado Coca c. Espanha de 24 de
Fevereiro de 1994, série A, n.° 285, §§ 35 e 36.

25 — O acordao da High Court refere compras «teste» de produtos da L’Oréal efectuadas no sitio de comércio
electronico do eBay. Pode-se referir, a titulo indicativo, uma série de compras «teste», cujo resultado foi o de
que 70 % dos produtos nado se destinavam a ser vendidos no EEE (sendo produtos contrafeitos, produtos
provenientes de paises ndo pertencentes ao EEE ou produtos do EEE nao destinados a venda). Foram
registados numeros de magnitude semelhante noutros contextos. A titulo comparativo, no litigio entre a eBay
e a Tiffany Inc., constatou-se que cerca de 75 % dos produtos «Tiffany» comercializados no sitio de
comércio electronico da eBay eram contrafeitos [v. Tiffany (NJ) Inc. v eBay Inc., United States District
Court, Southern District of New York, n.° 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), acérdao de 14 de
Julho de 2008, p. 20, confirmado em recurso, em 1 de Abril de 2010, pelo Second Circuit (tribunal de
segunda instancia), salvo no que diz respeito a alegacao de publicidade falsa, que foi anulada e reenviada
para novo julgamento, v. Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II)].

26 — Tanto quanto sei, a questdo da responsabilidade de um sitio Internet de comércio electronico pela
violagdo de marcas ja foi apreciada, entre outros, por tribunais belgas, franceses, alemaes, do Reino Unido e
dos EUA.

27 — Uma vez que os acordos de distribuicao selectiva sdo contratuais, ndo vinculam terceiros. Por
conseguinte, a proteccdo da marca também se esgota nos casos em que um distribuidor, membro de uma tal
rede, venda produtos protegidos a um terceiro, em violagdo dos termos do contrato de distribuicdo celebrado
entre si e o titular da marca. O Tribunal de Justica concluiu, no acérdao de 30 de Novembro de 2004, Peak
Holding (C-16/03, Colect., p. I-11313, n.° 56) que ndo obsta a esse esgotamento o facto de a revenda no EEE
se ter verificado em violagdo da proibi¢do prevista num contrato de venda.

28 — Por exemplo, um caso em que A produz e rotula produtos com a marca de um terceiro sem
consentimento ¢ B coloca os produtos no mercado.

29 — A High Court caracteriza esta situagdo como uma «responsabilidade acessoria» ao abrigo do direito
inglés. Em alguns sistemas juridicos, também se poderia falar de infracgdes indirectas, por comparagao com
as infrac¢des directas do principal infractor.

30 — Contudo, o Regulamento (CE) n.° 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece
medidas destinadas a proibir a introdugdo em livre pratica, a exportagdo, a reexportacdo ¢ a colocagao sob
um regime suspensivo das mercadorias de contrafaccio e das mercadorias-pirata (JO L 341, p. 8, conforme
alterado) proibe, designadamente, a introdug@o em livre pratica, a exportacdo e a reexportacao das
mercadorias de contrafac¢cdo e das mercadorias-pirata.

31 — O conceito alemao de Storerhaftung pode ser descrito como a responsabilidade de um «perturbador» ou
«interferente», ou como a responsabilidade pela perturbagdo. O conceito de Storerhaftung esté ligado a uma
violagdo de direitos, mas sem responsabilidade civil. Pode dar origem a uma medida inibitdria contra o
«perturbador», apesar de ndo ser concedida uma indemnizagdo pelos danos. V. Rithmkorf, A., «The Liability
of online auction portals: Toward a Uniform Approach?», 14 n.° 4 Journal of Internet Law, Outubro de 2010,

p. 3.

32 — Quanto a contribuicao para a violacdo de uma marca registada, nos Estados Unidos, v. as conclusdes do
advogado-geral M. Poiares Maduro, apresentadas em 22 de Setembro de 2009 no processo Google France e
Google (C-236/08 a C-238/08, Colect., p. [-0000), ja referido na nota 19.
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33 — Para uma sintese da jurisprudéncia recente, v. Rithmkorf, op.cit. € Cheung, A.S.Y. — Pun, K.K.H.,
«Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers», European
Intellectual Property Review 2009, 31(11), pp. 559-567 e Bagnall, M., Fyfield, D., Rehag, C.; e Adams, M.,
«Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out», INTA Bulletin vol. 65,
n.° 1, (1 de Janeiro de 2010), pp. 5-7. V., também, «Report on Online auction sites and trademark
infringement liability», pelo Trademarks and Unfair Competition Committee da New York City Bar
Association, disponivel em www.abcny.org.

34 — Recordo, no entanto, que no seu acordao de 22 de Maio de 2009, a High Court excluiu a
responsabilidade acessoria do eBay, nos termos do direito inglés, com base nos fundamentos da
responsabilidade invocados pela L’Oréal, a saber a responsabilidade solidaria por factos ilicitos (joint
tortfeasorship) constituidos pela instigacdo ao crime (procurement) € a associagdo criminosa (participation
in a common design).

35 — V. acorddo de 20 de Margo de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Colect., p. -2799, n.%8 50 a 54). Na
minha opinido, as diferengas entre marcas puramente nominativas € marcas nominativas estilizadas ou
marcas figurativas em que o elemento nominativo ¢ dominante sdo sempre significativas. Se nao fosse assim,
ndo haveria motivo para registar separadamente as marcas destas ultimas categorias.

36 — Segundo as directivas relativas aos processos no IHMI (parte C: Oposicao; parte 2, capitulo 1 —
Identidade; versao final Novembro de 2007), as marcas nominativas sdo marcas constituidas por letras,
numeros e outros sinais reproduzidos na tipografia normal utilizada pelo respectivo escritorio. Isto significa
que, no que se refere a estas marcas, ndo se exige nenhum elemento figurativo ou aparéncia especial. Além
disso, as diferencas no uso das letras mintisculas ou maitsculas sdo irrelevantes (v. ponto 3.2). Quanto as
marcas figurativas, as directivas indicam que se numa das marcas 1) a tipografia utilizada for distintiva, por
exemplo uma tipografia em «italico», de forma que a aparéncia global da marca nominativa passe a ser a de
uma marca figurativa, ii) se utiliza uma tipografia normal sobre um fundo figurativo (a cor) ou iii) uma
tipografia normal representada com letras coloridas, e a outra marca ¢ uma marca nominativa, ndo existe
identidade (v. ponto 3.3 com exemplos).

37 — V. acérdaos Arsenal (ja referido na nota 19, n.° 51); de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch

(C-245/02, Colect., p. I-10989, n.° 59); Adam Opel (ja referido na nota 19, n.°% 18 a 22); e Céline (ja referido
na nota 19, n.° 16).

38 — O Tribunal de Justica decidiu que o uso de um sinal ocorre na vida comercial, quando se situa no
contexto de uma actividade comercial que visa um proveito econdmico e nao no dominio privado. V. acérdao
Arsenal, n.° 40.

39 — A High Court ¢ de opinido de que a sexta condi¢do ¢ supérflua e cria confusao (v. acordao de 22 de

Maio de 2009, n.°% 288 ¢ 300 a 306). A doutrina também critica a recente jurisprudéncia do Tribunal de
Justica, pela sua incoeréncia ou dificuldade de aplicagcdo. Embora compreenda, até um certo ponto, tais
preocupagdes, penso nao ser necessario entrar nesse debate nas circunstancias muito especificas do presente
pedido de decisao prejudicial, relativo a um sitio de comércio electronico.

40 — Acordao de 3 de Junho de 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, Colect., p. I-0000).

41 — Acordao Coty Prestige Lancaster Group (ja referido, n.° 48).
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42 — V. acorddo de 26 de Abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, Colect., p. 1-3391,n.°540 ¢
43).

43 — Acordao de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect.,
p. [-3457).

44 — V., quanto a natureza especial desses produtos no direito das marcas, o acérdao de 4 de Novembro de
1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. 1-6013, n.°% 42 a 44).

45 — Segundo o despacho de reenvio, o presente processo tem a ver com o facto de o eBay proibir a venda de
produtos cosméticos desembalados a compradores da Alemanha, mas ndo a compradores de outros
Estados-Membros.

46 — V. conclusdes da advogada-geral C. Stix-Hackl, apresentadas em 5 de Abril de 2001, no processo Zino
Davidoff e Levi Strauss (acérdao de 20 de Novembro de 2001, C-414/99, C-415/99 e C-416/99, Colect.,

p. 1-8691, n.°5 120 e 121).

47 — Contudo, a distin¢do feita pelo eBay entre vendedores profissionais e outros ndo coincide
necessariamente com o conceito «na vida comercialy.

48 — V., por exemplo, acorddo LTJ Diffusion, n.°S 48 a 50.

49 — Na minha opinido, o utilizador poderia exercer o seu 6nus da prova demonstrando, por exemplo, que a
marca ¢ relativamente desconhecida e que as embalagens exteriores ndo incluem nenhuma informagao
relevante para os consumidores.

50 — Acordao Google France e Google, n.° 2 da parte dispositiva e n.° 99 do acordao.

51 — Acordao Google France e Google, n.° 1 da parte dispositiva e n.° 99 do acérdao.

52 — Importa observar que os motores de busca na Internet ndo executam as operagdes de busca em toda a
Internet, mas nas suas bases de dados de paginas de Internet armazenadas nos servidores do operador em
questdo. Isto explica, em parte, por que motivo a mesma palavra-chave pode conduzir, € normalmente
conduz, a listas de /inks «espontaneas» diferentes nos diferentes motores de busca.

53 — Que o uso deve fazer-se na vida comercial; que o uso deve fazer-se sem o consentimento do titular da
marca; e que o sinal deve ser idéntico a marca.

54 — A fungdo de identificacdo ou a funcao da marca de distingao entre produtos e servigos nao ¢
normalmente separada da fun¢do de origem. Contudo, a capacidade da marca para distinguir produtos e
servigos de outros produtos ou servigos também pode ser utilizada para fins diferentes dos da indicagdo da
origem. Por exemplo, no manual de um dispositivo de controlo remoto universal as marcas podem ser
utilizadas para indicar os produtos que sdo compativeis com o dispositivo. V. na doutrina escandinava, a este
respeito, Pihlajarinne, T., Toisen tavaramerkin sallittu kdytté [Uso permitido de marca alheia], Lakimiesliiton
kustannus, Helsinquia 2010, pp. 47-48.
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55 — Acérdao Google France e Google, n.°% 68 e 69.

56 — Acordao Google France e Google, n.° 82.

57 — Acbrdao Google France e Google, n.°® 83 ¢ 84.

58 — Acdrdao Google France e Google, n.°® 91 a 98. Quanto a fungdo de comunicagéo, parece que, na
doutrina, os elementos desta func¢ao sdo em grande medida abrangidos pela funcao de distingdo e de origem,
pela fun¢do de publicidade e pela fungdo de investimento. Portanto, ndo € necessario aborda-la
separadamente aqui.

59 — Acoérdao Portakabin, n.° 91.

60 — O Tribunal de Justi¢a confirmou no acordao Dior e o. (n.° 38) que, depois de o direito sobre a marca se
ter esgotado, um revendedor tem a faculdade ndo s6 de revender esses produtos, mas também de utilizar a
marca para anunciar ao publico a comercializagdo posterior desses produtos. V., ainda, acordao de 23 de
Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. I-905, n.° 54).

61 — V. acordao Google France e Google, n.°® 55 e 56. Todavia, a conclusdo de que o prestador do servigo de

referenciamento ndo faz um uso na vida comercial (n.°® 57 e 58) ndo se pode aplicar as actividades dos
operadores de sitios de comércio electronico relacionadas com os seus proprios sitios Internet.

62 — V. acordao de 31 de Margo de 1993, Ahlstrom Osakeyhtié e 0./Comissao (C-89/85, C-104/85,
C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85 a C-129/85, Colect., p. I-1307, n.° 12 a 14).

63 — V. conclusdes da advogada-geral V. Trstenjak, apresentadas em 18 de Maio de 2010, no processo
Pammer (acordao de 7 de Dezembro de 2010, C-585/08, ainda ndo publicado na Colectanea), e no processo
Hotel Alpenhof (C-144/09).

64 — http://www.wipo.int/about-ip/en/development iplaw/pub845.htm

65 — V., nota 33, supra.

66 — Observo que, embora esta directiva tenha sido adoptada ha cerca de 10 anos, o nimero de acérdaos do
Tribunal de Justi¢a que interpretaram as suas disposi¢oes é reduzido.

67 — V. Relatorio da Comissao ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Econdmico e Social
Europeu: Primeiro Relatério sobre a aplicagao da Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 8 de Junho de 2000 relativa a certos aspectos legais dos servicos da sociedade de informacao,
em especial do comércio electronico, no mercado interno (Directiva sobre comércio electronico [COM
(2003) 702 final]).

68 — V. Sorvari, K., Vastuu tekijinoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympdristossd,
[Responsabilidade pela violagdo dos direitos de autor na Internet] WSOY, Helsinquia 2005, pp. 513-526; o
autor analisa a aplicagdo da Directiva 2000/31 na Alemanha, Suécia e Finlandia.
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69 — Acorddao Google France e Google, n.° 113 ¢ 114.

70 — Este foi um factor essencial para os tribunais alemaes, quando excluiram a responsabilidade criminal e
civil dos operadores de sitios de comércio electronico pelos aniincios em infracgdo, e limitaram a sua
responsabilidade a prevencao de futuras violagdes dentro de limites razoaveis, tendo em conta o seu modelo
de empresa definido na medida inibitoria decretada pelo tribunal. V. Rithmkorf, A., ‘eBay on the European
Playing Field: A Comparative Case Analysis of L’Oréal v eBay’, (2009) 6:3 SCRIPTed 685, p. 694,
http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp.

71 — O considerando 40 da Directiva 2000/31 refere que as disposi¢des desta relativas a responsabilidade ndo
devem constituir obstaculo ao desenvolvimento e aplicacao efectiva, pelas diferentes partes envolvidas, de
sistemas técnicos de proteccao e identificacdo, bem como de instrumentos de controlo técnico, que a
tecnologia digital permite, dentro dos limites previstos pela Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa a protec¢@o das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e a livre circulacao desses dados (JO L 281, p. 31), e pela Directiva 97/66/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa ao tratamento de dados pessoais
e a proteccdo da privacidade no sector das telecomunicagdes (JO 1998, L 24, p. 1).

72 — Um operador pode, por exemplo, vender aos seus clientes pacotes compostos pelo fornecimento do
acesso a Internet, capacidade do servidor para a pagina web do proprio cliente e um enderego de correio
electronico (fornecimento de servicos) e a propria pagina web do prestador de servigos com todos os
diferentes servigos acessiveis a partir do portal do operador como pagina inicial (fornecimento de
conteudos). V. Sorvari, K., op.cit., p. 66. Neste exemplo, para além do «simples transporte» e da
armazenagem temporaria (caching), o operador também oferece armazenagem em servidor e fornecimento
de conteudos.

73 — Para uma avaliagdo das consequéncias do programa VeRO do eBay, em relagcdo ao comércio juridico, v.
Pilutik, S., «eBay’s Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Programy, publicado em
http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html.

74 — Esta exigéncia foi confirmada pela Comissdo de Direito Constitucional do Parlamento finlandés, v.
parecer PeVL 60/2001 vp — HE 194/2001 vp.

75 — Observo que, nas suas alegagdes, o eBay refere que os procedimentos especificos de «notificacdo e
remog¢ao» so foram disponibilizados na Finlandia, Franga e Espanha.

76 — V. Sorvari, op. cit., pp. 521-523, e a lei sobre a prestacao de servicos da sociedade da informacgao
(Finlandia) («laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta») de 5 de Junho de 2002/458, artigos 15.°, 16.°
e 20.° a 25.°, disponivel em inglés em www.finlex.fi/en

77 — E 6bvio que existe aqui uma ligagdo a forma como a nogio de violagdo ¢ interpretada no direito
nacional, ainda que as nog¢oes utilizadas no artigo 14.°, n.°1, alinea a), da Directiva 2000/31 devam ter um
significado de direito da UE auténomo independente dos conceitos de direito criminal e de responsabilidade
extracontratual nacionais. Por exemplo: constitui uma ou varias infracgdes o facto de A vender sem o
consentimento do titular da marca 1) produtos idénticos a diversos clientes, ii) produtos semelhantes mas nao
idénticos abrangidos pela mesma marca ou iii) se a actividade de venda se prolongar por um determinado
periodo de tempo e for constituida por diferentes transac¢des?
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78 — A High Court alega que esta disposi¢ao nao deu origem a nenhuma transposi¢ao concreta uma vez que
se considerou que a lei existente era conforme a mesma. O 6rgao jurisdicional de reenvio tem duvidas quanto
a correcgao desta conclusao.

79 — V. Norrgard, M., ‘The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the
Enforcement of Intellectual Property Rights’, ERA Forum 4/2005, p. 503.

80 — V. considerandos 22, 23, 24, 25 e o artigo 11.° da Directiva 2004/48.

81 — A exigéncia de que o terceiro infractor fosse 0 mesmo significaria, essencialmente, a mesma identidade
baseada na identificagdo do utilizador no sistema dos prestadores de servicos, caso aplicavel. Além disso,
podera ser necessaria a adopgao de medidas razoaveis por parte do prestador de servigos para descobrir a
verdadeira identidade de um utilizador que se esconde por tras de diversas identificagdes de utilizador: isto
ndo constituiria uma obrigagdo geral de vigilancia proibida pelo artigo 15.°, n.° 1, da Directiva 2000/31, mas
uma obrigacao aceitavel de vigilancia especifica.

82 — V., também, os trés casos alemaes, vulgarmente conhecidos como «Internet Auction I, IT e I1I», BGH I
ZR 304/01, de 11 de Margo de 2004 [em inglés em (2006) European Commercial Cases, parte 1, 9]; BGH I
ZR 35/04, de 19 de Abril de 2007 [em inglés em (2007) European Trade Mark Reports, parte 11, p. 1] e
BGH I ZR 73/05, de 30 de Abril de 2008. O tribunal decidiu que os operadores de sitios de comércio
electronico beneficiavam da isencao da responsabilidade estabelecida no artigo 14.° da Directiva 2000/31.
Contudo formularam critérios extensivos relativos a medidas inibitorias contra os operadores que, quanto ao
seu ambito de aplicagdo, podem suscitar algumas questdes de compatibilidade com a Directiva 2000/31.
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