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RESUMEN

En el caso Louboutin contra Amazon (C-148/21 y C-184/21), se ha solicitado al Tribunal
de Justicia de la Unién Europea (TJUE) que determine siy, en caso afirmativo, en qué condi-
ciones, el operador de un mercado electronico hibrido puede ser declarado responsable en
virtud del articulo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unién Europea por la visualizacién de anuncios
y la entrega de productos infractores que se ofrecen a la venta y se colocan en el mercado por
iniciativa y bajo el control de vendedores independientes que se sirven de los servicios de ese
operador. Este trabajo tiene por objeto abordar el contexto en el que deben evaluarse estos
asuntos acumulados y analiza las condiciones en que el operador del mercado electrénico
descrito debe ser considerado directamente responsable de la infraccién marcaria.

Palabras clave: mercado electrénico, uso de un signo idéntico a una marca ajena, uso de
la marca para productos o servicios protegidos por la marca.

ABSTRACT

In the Louboutin v. Amazon case (C-148/21 and C-184/21), the Court of Justice of the Eu-
ropean Union (‘CJEU’) has been asked to determine whether and, if so, under what conditions,
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the operator of a hybrid electronic marketplace can be held liable under article 9, paragraph 2,
of Regulation 2017/1001, of the European Parliament and of the Council, of June 14, 2017,
on the European Union trademark for the display of advertisements and delivery of infringing
products offered for sale and placed on the market at the initiative and control of independent
sellers using the services of that operator. The purpose of this work is to address the context
in which these accumulated cases must be evaluated and analyzes the conditions in which
the described electronic marketplace operator must be considered directly responsible for the
trademark infringement.

Keywords: electronic market, use of a sign identical to another’s trademark, use of the
mark for products or services protected by the mark.
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I. INTRODUCCION

Los intermediarios que operan en Internet desempefian un papel fundamen-
tal en la actualidad porque permiten a los usuarios encontrar, intercambiar, com-
partir y generar contenidos, comprar y vender productos o servicios y expresar-
se en Internet!. El desarrollo de la actividad de las plataformas de venta en linea
y las innovaciones tecnoldgicas que lo acompafian aumentan la accesibilidad
de los productos para los consumidores y favorecen su comercializacién?. El
creciente papel de los intermediarios de Internet implica necesariamente que su
actividad entre en relacidn con la de otros operadores y que, en cierta medida,
pueda constituir una amenaza para sus derechos. Asi ocurre en el caso de los
operadores titulares de derechos de propiedad intelectual y sobre todo de mar-
ca, pues esos derechos pueden ser infringidos?®, por ejemplo, en plataformas
de venta en linea donde aumenta el volumen de los productos falsificados* en
circulacion.

A pesar de que la infraccién de los derechos de propiedad intelectual es
imputable, en primer lugar, al usuario que utiliza la plataforma digital de venta
en linea para ofrecer productos falsificados, para el titular de la marca afectado
resulta més eficaz exigir la responsabilidad del intermediario titular de la pla-
taforma de venta en linea en la que se infringe su derecho conferido por una

' LiuGori (2022), pag. 275.

> CARBAJO CASCON (2022), pag. 2.

3 Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 3.

4 A dia de hoy, el volumen de productos falsificados en circulacion en el mundo representa aproximada-
mente el 2,5 por 100 del comercio mundial. OECD/EUIPO (2021), pag. 61.
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marca. Esta responsabilidad puede ser directa, por el uso no autorizado de una
marca’, o indirecta, por facilitar a terceros el uso no autorizado de su marca®
o contribuir a dicha infraccién’. No obstante, el interés de los titulares de una
marca en responsabilizar a los intermediarios no puede justificar, por si sélo,
que los intermediarios sean siempre declarados responsables de las vulneracio-
nes de los derechos de tales titulares cometidas en sus plataformas. Admitir esta
posibilidad implicaria obligar a los intermediarios de Internet a llevar a cabo una
vigilancia generalizada de todas las infracciones marcarias que se producen en
sus plataformas, lo cual podria restar incentivos a la innovacién de este tipo de
servicios que se considera clave para el desarrollo de la sociedad de la informa-
cién y del mercado digital®.

La necesidad de conciliar esos intereses contrapuestos llevo al legislador de
la Unién a adoptar medidas para proteger, en cierta medida, a los intermediarios
de Internet en lo que respecta a su responsabilidad por hechos cometidos por
terceros en sus plataformas, es decir, su responsabilidad indirecta®. En efecto,
el reciente Reglamento (UE) 2022/2065 de servicios digitales !°, que modifica la
Directiva 2000/31/CE de comercio electrénico'!, prevé determinadas exencio-
nes de responsabilidad aplicables a los prestadores de servicios intermediarios .
En particular, se establece que no puede responsabilizarse a los intermediarios
de Internet de las conductas ilegales de los usuarios de su plataforma en el mar-
co de sus actividades de transmisién de datos en una red de comunicaciones y de
concesion de acceso a esa red, de su actividad de almacenamiento, denominada
«caching», o de su actividad de alojamiento de datos'. Dicho régimen tnica-
mente establece las condiciones negativas armonizadas que deben cumplirse
para que no se puedan exigir responsabilidades al prestador de servicios inter-
mediarios que se trate en relacién con contenidos ilicitos proporcionados por
los destinatarios del servicio'*. Asimismo, las exenciones de responsabilidad
no deben aplicarse cuando, en lugar de limitarse a la prestacion neutra de los
servicios mediante un tratamiento meramente técnico y automadtico de la infor-
macién proporcionada por el destinatario del servicio, el prestador de servicios

5> Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 5.

6 Sobre la distincién entre la responsabilidad principal y la responsabilidad indirecta, vid. las conclusiones
del Abogado General, Sr. Jddskinen, presentadas el 9 de diciembre de 2010 (asunto C-324/09, L’Oréal c. eBay,
ECLI:EU:C:2010:757), apartado 54.

7 KUR y SENFTLEBEN (2017), pag. 691.

8 CarBAJO CASCON (2022), pag. 7.

 Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 8.

10" Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un
mercado tnico de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios
Digitales), DO L-277, 27 de octubre de 2022, pags. 1-102.

" Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados as-
pectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informacion, en particular el comercio electrénico en el
mercado interior (DO 2000, L-178, pag. 1, correccién de errores en DO 2021, L-158, pag. 24, en lo sucesivo,
«Directiva sobre el comercio electrénico»).

12 El articulo 89 del Reglamento (UE) 2022/2065 dispone que «las referencias a los articulos 12 a 15 de la
Directiva 2000/31/CE se entenderdn hechas a los articulos 4, 5, 6 y 8 del presente Reglamento, respectivamente».

13 Articulos 4 a 7 del Reglamento (UE) 2022/2065 que incorpora los principios contenidos en los articu-
los 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrénico.

!4 El considerando 17 del Reglamento (UE) 2022/2065 dispone que «no cabe entender que esas disposi-
ciones sienten una base positiva para establecer cuando se pueden exigir responsabilidades a un prestador, lo que
corresponde determinar a las normas aplicables del Derecho de la Unién o nacional».
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intermediarios desempeiie un papel activo de tal indole que le confiera conoci-
miento de dicha informacién o control sobre ella’.

A diferencia de lo que sucede con la responsabilidad indirecta de los in-
termediarios de Internet que, con la salvedad de las exenciones de responsa-
bilidad previstas en la Directiva sobre el comercio electrénico, se rige por el
Derecho nacional ', la responsabilidad directa de los operadores de mercados
electrénicos por la vulneracion en ellos de derechos conferidos a los titulares
de marcas estd comprendida en el Reglamento 2017/1001, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unién Europea ',
en adelante RMUE. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha delimitado
los supuestos en los que puede responsabilizarse directamente al operador de
un mercado electronico por la vulneracion de los derechos conferidos al titular
de una marca. Para ello, se ha llevado a cabo una interpretacién del articulo 9,
apartado 2, del Reglamento 2017/1001, para precisar el concepto de «uso» de
la marca en el trafico econémico, dado que dicho concepto puede determinar
en qué supuestos el titular de esta estara facultado para prohibir a cualquier
tercero, sin su consentimiento, el uso en el trafico econdmico de aquellos sig-
nos que sean idénticos o similares a la marca registrada en relacién con pro-
ductos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté
registrada'®.

En el ambito del derecho marcario, el Tribunal de Justicia de la Unidn
Europea, hasta el momento, se ha negado a extender el alcance de la res-
ponsabilidad principal por infraccién de marca a los actos realizados por los
prestadores de servicios de intermediacién o que podrian contribuir a las in-
fracciones de marca cometidas por los usuarios de sus servicios . En la Sen-
tencia de 12 de julio de 2011, en el asunto L’Oreal c. eBay?, se consider6
que, en el marco de un mercado electrénico, los anuncios publicados en linea
por terceros vendedores no constituyen un uso de la marca ajena por parte del
operador del mercado?!, en la medida en que dichos anuncios no formen parte
de la comunicaciéon comercial del operador, descartando asi una infraccion
directa de la marca por parte del operador de la plataforma de comercio elec-
tronico?. En la Sentencia de 2 de abril de 2020, en el asunto Coty Germany
c. Amazon Services®, se rechaz6 que pueda apreciarse una infraccion directa
del derecho de marca por parte de del operador del mercado electrénico cuan-
do almacene productos que infringen el derecho de marca, siempre y cuando
no tenga conocimiento de dicha infraccién®* y no persiga la finalidad de su
comercializacion?.

!5 FERNANDEZ GARCIA DE LA YEDRA (2021), pag. 44.

16 DAvis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 442.

17 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unién
Europea (DO 2017, L-154, p. 1).

8 Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c¢. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 11.

19 RosATI (2022), pag. 4.

20 STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L’Oreal c. eBay y otros, ECLI:EU:C:2011:474).

2l DAvis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 444.

2 STIUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L’Oreal c. eBay y otros, ECLLEU:C:2011:474),
apartado 102.

2 STJUEde2deabrilde 2020 (asunto C-567/18, Coty Germany c. Amazon Services, ECLLEU:C:2020:267).

24 Davis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 445.

2> CARBAJO CASCON (2022), pag. 10.
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Sin embargo, las constantes innovaciones en el dmbito de Internet, han ge-
nerado una evolucién considerable del modelo de los mercados electrénicos.
Amazon, en particular, no puede considerarse un mercado tradicional debido a
que es al mismo tiempo, un distribuidor reconocido y el operador de un mercado
electrénico, ademds de que puede colaborar en el envio de los productos ofre-
cidos por terceros vendedores en su plataforma. Esos elementos, propios de un
modelo de plataforma «hibrido» %, plantean la cuestion de si el operador de ese
mercado electrénico puede ser considerado directamente responsable de la in-
fraccién de los derechos de titulares de una marca por haber hecho un uso de
la marca no consentido. Por este motivo, las cuestiones prejudiciales plantea-
das al Tribunal de Justicia, en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21%,
brindan una nueva oportunidad de precisar el concepto de «uso» de la marca y
sus efectos sobre el ejercicio de los derechos conferidos al titular de la marca?®,
principalmente, al establecer los principios que deben regir la cuestion de la res-
ponsabilidad directa de los intermediarios de Internet por infraccién del derecho
marcario en el ambito de su plataforma digital .

II. MARCO JURIDICO APLICABLE EN EL ANALISIS
DE LA SENTENCIA LOUBOUTIN CONTRA AMAZON

El Reglamento de Marca de la Unién Europea confiere a su titular el de-
recho exclusivo a utilizar en el trafico econémico el signo en que consiste la
marca* para identificar productos o servicios similares para los que la marca ha
sido registrada®'. El articulo 9, apartado 2 RMUE, establece que el titular de la
marca estard facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento,
el uso en el trafico econdmico de cualquier signo en relacién con productos o
servicios cuando: a) tanto el signo como los productos o servicios son idénticos
a la marca registrada; b) el signo es idéntico o similar a la marca anterior regis-
trada y se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los protegi-
dos por la marca anterior registrada, de modo que puedan dar lugar a un riesgo
de confusién, y c) el signo es idéntico o similar a la marca registrada anterior
y de su uso se obtiene una ventaja desleal del caricter distintivo o el renombre
de la marca anterior registrada o es perjudicial para dicho caricter distintivo o
renombre de la marca anterior registrada?.

Para que el titular pueda ejercitar con €xito su derecho de exclusiva confe-
rido por la marca, en virtud del Reglamento de marca de la Unién Europea, se
debe demostrar que el uso de los signos en conflicto se ha producido en las si-
guientes condiciones: dentro del trafico econémico y en relacién con productos
o servicios para los que la marca ha sido concedida o a otros similares??. Sin

% PaDILLA (2022), pag. 9.

2 STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon,
ECLL:EU:C:2022:1016).

2 CARBAJO CASCON (2022), pag. 11.

» Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 15.

%0 Articulo 9.1 RMUE dispone que «el registro de una marca de la Union conferird a su titular derechos
exclusivos».

31 BERcOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2021), pag. 157.

32 Davis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 433.

3 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2021), pag. 160.
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embargo, el Tribunal desarroll6 una condicién adicional en su jurisprudencia,
conocida como la teorfa de la funcién, segin la cual, es necesario demostrar un
efecto adverso sobre alguna de las funciones protegidas por la marca regis-
trada®. En este sentido, se debe sefialar, que las reformas legales realizadas en
este ambito han aclarado que los criterios generales aplicables para la determi-
nacién de la infraccidn aplicables en el uso de la marca en el trafico econdmico
en relacidn con productos o servicios para los que la marca ha sido registrada y
que afecte negativamente a alguna de las funciones protegidas por la marca son
lo suficientemente flexibles como para cubrir las diversas formas de uso de una
marca en el mercado.

El derecho exclusivo concedido al titular de la marca consistente en prohibir
a cualquier tercero su utilizacidn, sin su consentimiento, requiere que dicho
uso se produzca en el trifico economico. El «uso» a titulo de marca implica un
comportamiento activo y un control directo del acto que constituye el uso?’,
ya que s6lo un tercero que tenga el control del acto que constituye el uso pue-
de efectivamente dejar de infringir el derecho?®®. Ademas, el uso de una marca
s6lo constituye «uso en el ejercicio del comercio»* cuando se produce en el
contexto de una actividad comercial*’ con vistas a la obtencion de una ventaja
econémica*' y no como un asunto privado*’. El Tribunal de Justicia de la Union
Europea también puede negar la existencia de un «uso» relevante, en un sentido
mads general, cuando una marca no se utiliza en la propia comunicacién comer-
cial* del presunto infractor*. En el caso Google Francia y Google* se sostuvo
que un motor de bisqueda que ofrecia un servicio de publicidad por palabras
clave*®, no utiliz6 las marcas afectadas en el sentido del derecho de marcas®’.

Ademas del requisito de uso en el trafico econémico, una supuesta infrac-
cién del derecho de marca debe constituir uso «en relaciéon con bienes o ser-
vicios» identificados por la marca*, ya que es preciso que el uso de la marca
ajena se realice para indicar el origen comercial de los productos o servicios®.

3 KUR y SENFTLEBEN (2017), pag. 275.

3 Davis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 435.

% BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2021), pag. 161.

37 DAvis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 443.

8 STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, Daimler vs. Egyiid, ECLI:EU:C:2016:134), aparta-
dos 39y 41 a42.

% ToRRUBIA CHALMETA (2009), pag. 9.

40 BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pag. 1114.

4 Davis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 449.

4 STIJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159), apartado 50.

4 SEVILLE (2018), pag. 357.

4 KUR y SENFTLEBEN (2017), pag. 277.

4 STIJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159).

4 SEVILLE (2018), pag. 357.

47 STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159), apartado 57 dispone que «crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda
utilizarse un signo y recibir una remuneracién por este servicio no significa que el prestador del servicio haga
por si mismo uso del signo».

* GARcia PEREZ (2021), pag. 195.

4 Considerando 13 del RMUE dispone que «la utilizacién por una empresa de un signo idéntico o similar
a un nombre comercial, de modo que se establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los pro-
ductos o servicios de dicha empresa, puede generar confusion en cuanto al origen comercial de esos productos
0 servicios».

w
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En particular, el requisito de uso en relacién con productos o servicios no limita
el alcance de los derechos de marca al uso en el sentido tradicional de emplear
la marca de otro como identificador del origen comercial con respecto a los pro-
pios productos o servicios. También cubre las meras referencias a los productos
o servicios del titular de la marca®. La decision Céline' sefial6 que existe uso
para productos o servicios cuando el tercero utiliza el citado signo de manera
que se establezca un vinculo®? entre el signo constitutivo de la denominacion
social, el nombre comercial o el rétulo del tercero y los productos que comer-
cializa® o los servicios que presta el tercero®. En Google France y Google™, se
confirmé que se produce un uso para productos o servicios, en todo caso, «cuan-
do el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca
un vinculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que
presta el tercero» *°.

Ademas de los criterios generales de infraccion de uso en el trafico econd-
mico y uso en relacidn con bienes o servicios, el Tribunal de Justicia de la Unién
Europea puede exigir que se pruebe que se ha producido un efecto adverso en
una o mds funciones de una marca, lo que incluye no sélo la funcién esencial
de una marca sino también otras funciones*’, en particular, las de comunicacién
o publicidad®®. Se reconoci6 en el caso L’oreal c. Bellure® que se deben tener
en cuenta no sélo la funcién esencial de la marca, consistente en garantizar
a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también
sus demads funciones®, como son, en particular, la consistente en garantizar la
calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicacién®', inversién® o pu-
blicidad . Sin embargo, en Google France y Google, el Tribunal sostuvo que el
uso no autorizado de una marca comercial en la publicidad de palabras clave por
terceros no constituye por si misma un menoscabo de la funcién de publicidad
de la marca®.

Por otra parte, el articulo 9, apartado 3 del RMUE, establece que cuando se
cumplan estas condiciones, podra prohibirse, en particular: «a) colocar el signo
en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o
almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo; ¢) im-
portar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo como nombre
comercial o denominacidén social, o como parte de un nombre comercial o una

50 Davis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 450.
! STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, Céline, ECLI:EU:C:2007:497).

52 BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pdg. 116.

3 Garcia PEREZ (2021), pag. 210.

3% STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, Céline, ECLI:EU:C:2007:497), apartado 23.

55 STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLILLEU:C:2010:159).

% STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159), apartado 72.

7 GARcia PEREZ (2021), pag. 225.

8 Davis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 435.

% STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto C-487/07, L’Oréal vs. Bellure, ECLI:EU:C:2009:378).

% BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pag. 117.
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denominacion social; e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publici-
dad, y f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a
la Directiva 2006/114/CE». Este precepto hace referencia a una lista no exhaus-
tiva de situaciones que deben equipararse al uso en el trafico econdmico de una
marca por un tercero no consentido por el titular de la marca. Lo que tienen en
comtin es la realizacion directa de esos actos, esto es, implican la realizacion de
un comportamiento activo.

Todos estos actos estan prohibidos cuando se realizan en el trafico econdmi-
co sin la autorizacion del titular de la marca. No obstante, seria erréneo supo-
ner un automatismo de proteccion. El solo hecho de que el uso presuntamente
infractor se encuentre dentro de una de las categorias enumeradas no es, en si
mismo, suficiente para establecer una infracciéon. Como muestra la formulacion
«cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2», el titular
de la marca sigue estando obligado, en cada caso individual, a proporcionar
pruebas de que se cumplen todos los criterios de infraccién que se derivan del
articulo 9.2 RMUE®. Debe reconocerse, sin embargo, que el «uso en relacién
con bienes o servicios» es inherente a varias de las categorias de actos enumera-
das en el articulo 9.3 RMUE. Como sefal6 el TJUE en Google France y Google
«la colocacion de un signo idéntico a la marca en los productos y la oferta de los
productos, la importacion o exportacion de los productos bajo el signo y el uso
del signo en la oferta comercial y publicidad, constituyen un uso en relacién con
los productos o servicios» .

Por su puesto, se realizan en el trafico econdmico todos los actos de ofreci-
miento, publicidad, introduccién o comercializacién del producto o servicio con
el signo dentro del mercado. Pero también se realizan esos actos para el trafico
econdmico cuando se trata de actos previos destinados al ofrecimiento y comer-
cializacién de los productos marcados en el mercado. La otra categoria de actos
constitutivos de infraccion del derecho de marca se constituye por aquellos en
los que el acto realizado en el trafico econémico tiene por objeto el producto o
servicio ya identificado por el signo protegido como marca. Entre tales casos
hay que incluir el ofrecimiento, comercializacién o almacenamiento con ese
fin de los productos marcados o el ofrecimiento o prestacion de los servicios
con el signo; la importacion, exportacion o sometimiento a cualquier régimen
aduanero de los productos marcados; la utilizacién del signo como nombre co-
mercial o denominacién social o como parte de estos; la utilizacién del signo en
documentos mercantiles y en la publicidad, incluida la publicidad comparativa;
y también la utilizacién del signo en redes de comunicacién telemdticas y como
nombre de dominio®.

% KUR y SENFTLEBEN (2017), pag. 368.

% STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159), apartado 61.

7 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2021), pag. 164.
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III. EL CONCEPTO DE «USO» DE UN SIGNO
POR UN INTERMEDIARIO EN EL MARCO DE SU PROPIA
COMUNICACION COMERCIAL'Y LA PERSPECTIVA
DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA

Las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en los asun-
tos C-148/21 y C-184/21, en el caso Louboutin c¢. Amazon®, tienen por ob-
jeto la interpretacion del articulo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE)
2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la
marca de la Unién Europea. Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede
examinar conjuntamente, los érganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en
concreto, si el articulo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unidon
Europea, en adelante RMUE, debe interpretarse en el sentido de que puede con-
siderarse que el operador de un sitio de Internet de venta en linea que integra,
ademads de sus propias ofertas de venta, un mercado electrénico utiliza él mismo
un signo idéntico a una marca de la Unién Europea ajena, para productos idénti-
cos a aquellos para los que est4 registrada la marca, cuando terceros vendedores
ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento de titular de la
marca, tales productos provistos de ese signo®.

Se preguntan, en particular, si es pertinente a este respecto que ese ope-
rador utilice un modo de presentacién uniforme de las ofertas publicadas en
su sitio de Internet, en el que aparecen al mismo tiempo los anuncios de los
productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos
ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio
logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a
los terceros vendedores, en el marco de la comercializacién de sus productos,
servicios complementarios consistentes en prestarles apoyo en la presentacion
de sus anuncios, asi como en el almacenamiento y envio de los productos
ofrecidos en el mismo mercado’”. En este contexto, los 6rganos jurisdiccio-
nales remitentes también se preguntan si para llevar a cabo dicha evaluacién,
es relevante tomar en consideracion, en su caso, la percepcion de los usuarios
del sitio de Internet en cuestion.

En virtud del articulo 9, apartado 2, letra a), del RMUE, el registro de una
marca de la Unidn confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero
el uso, en el trifico econémico, de cualquier signo idéntico a dicha marca en
relacién con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca
esté registrada. Debido a que no se establece una definicion del concepto de
«uso» en el sentido del articulo 9, apartado 2, del RMUE, conviene tener en
cuenta la interpretacién que de dicho concepto se ha realizado en la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia, con el fin de exponer los motivos que es preciso
tener en cuenta para determinar la percepcion de un usuario de la plataforma en
cuestion!.

% STIJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016).

% Ibid., apartado 23.

0 ROsATI (2022), pag. 7.

"I Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 47.
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De la reiterada jurisprudencia se desprende, en primer lugar, que el titular de
la marca esté facultado para prohibir el uso por un tercero, sin su consentimien-
to, de un signo idéntico a dicha marca, cuando ese uso tiene lugar en el trafico
econdmico, se realiza para productos o servicios idénticos a aquellos para los
que la marca esta registrada y menoscaba o puede menoscabar las funciones de
la marca, entre las cuales se encuentra, en particular, la funcién esencial de la
marca’?, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del pro-
ducto o del servicio”. Para determinar si existe uso de una marca y, por tanto,
una posible infraccion del derecho de marca cuando dicho uso no esta autoriza-
do, de conformidad con lo establecido en el articulo 9, apartado 2, letra a), del
RMUE, es necesario que una persona ejerza un comportamiento activo™ y tenga
un control”, directo o indirecto’®, sobre el acto constitutivo del uso””, de forma
que ha de tener la capacidad de poner fin a dicho uso’. Asimismo, el uso de
una marca, ademads, s6lo constituye «uso en el ejercicio del comercio» cuando
se produce «en el contexto de una actividad comercial con vistas a obtener una
ventaja econémica y no como un asunto privado» .

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el
uso de un signo idéntico o similar a la marca del titular por un tercero en el senti-
do del articulo 9, apartado 2, del RMUE, implica, como minimo, que este utilice
el signo en el marco de su propia comunicacién comercial®. De este modo, el
Tribunal de Justicia ha considerado, en relacién con el operador de un mercado
de comercio electrénico, que son tnicamente los clientes vendedores de este
operador®' y no este quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas
en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado®?, en la medida en que
este no utiliza ese signo en el marco de su propia comunicacién comercial®. El
mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utili-
zarse un signo y recibir una remuneracion por este servicio® no significa que
el propio prestador del servicio haga uso del signo, aunque actie en su propio
interés econoémico®. Asi, el Tribunal de Justicia declard, en la sentencia Google,

2 STIUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 26.

3 STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, Daimler c. Egyiid, ECLI:EU:C:2016:134), apartado 26.

" STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 27.

5 DAvIs, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 443.

¢ STJUE de 3 de marzo de 2016 (asunto C-179/15, Daimler c. Egyiid, ECLI:EU:C:2016:134), aparta-
dos 39y 41 a42.

"7 KUR y SENFTLEBEN (2017), pag. 276.

8 RosATI (2022), pag. 5.

7 STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159), apartado 50.

8 STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 29.

81 KUR y SENFTLEBEN (2017), pag. 277.

8 Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 51.

8 STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L’Oréal y otros, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 102
y 103; STJUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, Coty Germany, ECLI:EU:C:2020:267), apartados 39 y
40; STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159), apartado 56.

8 CArBAJO CASCON (2022), pag. 1.

85 STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 31.
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que el prestador de un servicio de referenciacion no usa el signo en el marco
de su propia comunicacion comercial pues simplemente permite a los clientes
utilizar ellos mismos signos idénticos a una marca®®, de modo que tnicamente
crea las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo®’. De
la misma manera, declaré en la sentencia eBay que el operador de un mercado
electrénico no usa un signo en el marco de su propia comunicacién comercial
cuando presta un servicio consistente en permitir a sus clientes mostrar ese sig-
no en el marco de sus actividades comerciales®, y en la sentencia Coty, que
el dep6sito de productos provistos del signo en cuestiéon no constituye un uso
de ese signo en el marco de la propia comunicacion comercial de un tercero®
cuando este no ofrece ni comercializa él mismo el producto de que se trata®.

En todos estos casos, el Tribunal de Justicia ha sostenido que un intermedia-
rio que presta un servicio relacionado con la comercializacion de bienes, incluso
proporcionando las condiciones técnicas necesarias para el uso del signo, pero
que no los ofrece ni los pone en el mercado por si mismo, no utiliza los signos
pertinentes para su propia comunicacion comercial. A su vez, lo que se necesita
para determinar si se ha producido un uso es que el servicio ofrecido por un in-
termediario establezca un vinculo entre los servicios que presta®!, por ejemplo,
un mercado, y el signo en relacién con los bienes y servicios protegidos por
la marca, es decir, una «asociacién evidente entre los bienes de la marca que
se mencionan en los anuncios y la posibilidad de comprar esos bienes a través
del mercado»®. Esto constituye una expresion del requisito basico de que el
uso de una marca debe estar relacionado con los productos o servicios respecto
de los cuales se protege dicha marca®. Dado que el «vinculo» al que se refie-
re la jurisprudencia debe ser en relacion con los bienes o servicios especificos,
la circunstancia genérica de que una determinada categoria de productos pueda
comprarse a través de un mercado en linea no es suficiente para establecer la
subsistencia de dicho vinculo®.

IV. LA INCIDENCIA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO
DE AMAZON EN EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA
DE UN «USO» DE LA MARCA AJENA

La actividad del operador de una plataforma de comercio electrénico como
Amazon es distinta de la de otros operadores del mercado electrénico, como,

8 STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Google,
ECLI:EU:C:2010:159), apartado 56.

87 DAvis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 444.

8 STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L’Oréal y otros, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 102
y 103.
8 STIUE de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18, Coty Germany, ECLI:EU:C:2020:267), apartados 39
y 40.

% Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 52.

°l GARciA VIDAL (2002), pag. 352.

2 STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L’Oréal y otros, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 88,
89y 93.

% STJUE de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France y Goo-
gle, ECLI:EU:C:2010:159), apartado 72; STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06, Céline,
ECLI:EU:C:2007:497), apartado 23.

% ROSATI (2022), pag. 7.
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por ejemplo, eBay. El sitio de Internet de venta en linea en cuestiéon, Amazon,
incluye, ademds del mercado electrénico, ofertas de venta del propio operador
de ese sitio®. Se cuestiona la importancia que debe concederse, en este contex-
to, a la percepcion de los usuarios del sitio en cuestion y a otras circunstancias,
como el hecho de que el operador utilice un modo de presentacién uniforme de
las ofertas de venta publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiem-
po sus propios anuncios y los de los terceros vendedores e incluyendo su propio
logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios, asi como el hecho
de que ofrezca servicios complementarios a esos terceros vendedores en el mar-
co de la comercializacién de sus productos, como el apoyo en la presentacion de
sus anuncios y el almacenamiento y el envio de sus productos.

En este contexto, se cuestiona si, en tales circunstancias, puede considerarse
que no so6lo el tercero vendedor, sino también el operador del sitio de Internet
de venta en linea que integra un mercado electrénico, hace uso, en su caso, en
su propia comunicacién comercial, de un signo idéntico a una marca ajena,
para productos idénticos a aquellos para los que estd registrada esa marca, de
modo que podria ser considerado responsable de la infraccién de los derechos
del titular de esa marca en el sentido del articulo 9, apartado 2, letra a), del
RMUE, cuando el tercero vendedor ofrezca a la venta en dicho mercado tales
productos provistos de ese signo®. Esta cuestion se plantea con independencia
de que el papel de ese operador, en la medida en que permita a otro operador
econémico hacer uso de la marca®’, pueda examinarse s, en su caso, con arreglo
a otras normas juridicas como el articulo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31
sobre comercio electronico®”, que establece el régimen de exencion de respon-
sabilidad aplicable a los intermediarios que prestan el servicio consistente en el
alojamiento de datos, o el articulo 11, primera frase, de la Directiva 2004/48 '
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ''.

A este respecto, en lo que respecta a la comunicaciéon comercial de una
empresa, procede sefialar, que, por lo general, esta designa toda forma de comu-
nicacion dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o
sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad '>. De este modo, la utili-
zacion de un signo en la propia comunicacién comercial de la empresa supone
que los terceros puedan considerar que ese signo forma parte integrante de esta
y que, por tanto, estd comprendido en la actividad de dicha empresa'®. En este
contexto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que en una situacion en la que
el prestador de un servicio utiliza un signo idéntico o similar a una marca ajena

% Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de junio de 2022 (asuntos
acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon, ECLI:EU:C:2022:422), apartado 83.
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ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 36.
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% DAvIs, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 445.
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ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 39.



ADI 43 (2023), 397-412 « ISSN: 1139-3289 409

para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa mediante ese
servicio, el prestador hace uso él mismo de ese signo cuando lo utiliza de modo
«que se establece un vinculo entre tal signo y dicho servicio» ', Asi, se ha con-
siderado que ese prestador de servicios no hace uso por si mismo de un signo
idéntico o similar a una marca ajena cuando el servicio que presta no es, por su
naturaleza, comparable a un servicio destinado a promover la comercializacién
de productos provistos de dicho signo y no implica la creacién de un vinculo
entre ese servicio y el referido signo ',

En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que existe tal vinculo cuan-
do el operador de un mercado electrénico hace publicidad, mediante un servicio
de referenciacion en Internet y a partir de una palabra clave idéntica a una marca
ajena'’, de los productos de esta marca puestos a la venta por sus clientes en
su mercado electrénico'”. En efecto, dicha publicidad crea, para los internautas
que efectian una busqueda a partir de esa palabra clave, una asociacion evidente
entre estos productos de marca y la posibilidad de comprarlos a través de dicho
mercado'® debido a que no les permite determinar si tales productos proceden
del titular de dicha marca o de una empresa econémicamente vinculada a este
o si, por el contrario, proceden de un tercero!'””. Por tanto, para determinar si un
anuncio en un sitio de Internet de venta en linea que integra un mercado elec-
trénico publicado por un tercero vendedor que opera en este en el que se utiliza
un signo idéntico a una marca ajena puede considerarse parte integrante de la
comunicacién comercial del operador de ese sitio de Internet, hay que compro-
bar si el anuncio puede establecer un vinculo ''? entre los servicios ofrecidos por
el operador y el signo en cuestion !!!,

En el marco de esta apreciacion global revisten especial importancia, en par-
ticular, el modo de presentacién de los anuncios''?, tanto individualmente como
en su conjunto, en el sitio de Internet de que se trate, asi como la naturaleza y la
amplitud de los servicios prestados por el operador de este''*. En primer lugar,
por lo que respecta, al modo de presentacion de estos anuncios, es pertinente
sefialar que los anuncios que aparecen en un sitio de Internet de venta en linea
que integra un mercado electrénico deben presentarse de un modo que permita
a un usuario normalmente informado y razonablemente atento distinguir facil-
mente las ofertas procedentes, por una parte, del operador de dicho sitio de In-
ternet y, por otra, de terceros vendedores que operan en el mercado electrénico

14 STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L’Oréal y otros, ECLI:EU:C:2011:474), apartado 92;
STJUE de 15 de diciembre de 2011 (asunto C-119/10, Frisdranken Industrie Winters, ECLI:EU:C:2011:837),
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ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 41.

106 RosATI (2022), pag. 8.
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113 STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c¢. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 49.



410 ALTEA ASENSI MERAS. Los asuntos Louboutin contra Amazon...

integrado en €1''*. El hecho de que el operador de un sitio de Internet de venta
en linea que integra un mercado electrénico utilice un modo de presentacién
uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo
tiempo sus propios anuncios y los de terceros vendedores, puede hacer dificil
esa distincion clara'’® y dar as{ la impresion al usuario normalmente informa-
do y razonablemente atento de que es ese operador quien comercializa, en su
propio nombre y por cuenta propia, también los productos ofrecidos por esos
terceros vendedores ''®.

En segundo lugar, la naturaleza y la amplitud de los servicios prestados por
el operador de un sitio de Internet de venta en linea que integra un mercado
electrénico a los terceros vendedores que ofrecen productos provistos del signo
en cuestiéon en ese mercado, como los consistentes, en particular, en el trata-
miento de las preguntas de los usuarios acerca de esos productos o del almace-
namiento, del envio y de la gestion de las devoluciones de dichos productos!'’.
La prestacion de este servicio «integral» consistente en ofrecer a los terceros
vendedores servicios complementarios de asistencia, almacenamiento y envio
de los productos puestos en venta en su plataforma e informando a los potencia-
les clientes que se encargard de la prestacion de tales servicios, puede también
dar la impresién a un usuario normalmente informado y razonablemente atento
de que esos mismos productos son comercializados por ese operador''®, en su
nombre y por cuenta propia, y crear asi un vinculo, para los usuarios, entre sus
servicios y los signos que aparecen en esos productos y en los anuncios de esos
terceros vendedores '"°.

V. CONCLUSION

El Abogado General interviniente propone al Tribunal de Justicia que res-
ponda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en el asunto C-148/21, y por el Tribunal de [’entreprise franco-
phone de Bruxelles, en el asunto C-184/21, que el articulo 9, apartado 2, del Re-
glamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de ju-
nio, sobre la marca de la Unién Europea debe interpretarse en el sentido de que
no puede considerarse que el operador de una plataforma de comercio electréni-
co usa una marca que figura en una oferta de venta publicada por un tercero en
esa plataforma, cuando, por un lado, publica de manera uniforme y simultinea
sus propias ofertas y las de terceros sin distinguirlas en funcién de su proceden-
ciay, por otro lado, ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios
de asistencia, almacenamiento y envio de los productos puestos en venta en su
plataforma, informando a los potenciales adquirentes de que se encargard de
la prestacién de tales servicios, siempre que esos elementos no induzcan a un
internauta normalmente informado y razonablemente atento a percibir la marca

14 STJUE de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09, L’Oréal y otros, ECLI:EU:C:2011:474), apartados 94 y 95.

115 BENTLY, SHERMAN, GANJEE y JOHNSON (2018), pag. 117.

116 STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016), apartados 51 y 52.

117 CArBAJO CASCON (2022), pdg. 2.

118 Davis, QUINTIN y TRITTON (2022), pag. 445.

119 STJUE de 23 de diciembre de 2022 (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin c¢. Amazon,
ECLI:EU:C:2022:1016), apartado 53.
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en cuestion como parte integrante de la comunicacién comercial del operador.
Esta consideracién implica que el hecho de que el operador de una plataforma
de comercio electrénico ofrezca un servicio «integral», que incluye asistencia
en la elaboracién de los anuncios y el almacenamiento y envio de determinados
productos, no basta para demostrar un uso del signo en la propia comunicacién
comercial del operador.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que el articulo 9, apartado 2,
letra a), del RMUE, debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse
que el operador de un sitio de Internet de venta en linea que integra, ademas de
sus propias ofertas de venta, un mercado electrénico utiliza él mismo un signo
idéntico a una marca ajena, para productos idénticos a aquellos para los que esta
registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho
mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos
de ese signo, si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de
ese sitio establece un vinculo entre los servicios de ese operador y el signo en
cuestion. A esta conclusion se llega cuando se considera que el anuncio publicado
en el mercado electrénico por un tercero vendedor que opera en el mismo utiliza
un signo idéntico a una marca ajena como parte integrante de la comunicacion co-
mercial del propio operador, de forma que un usuario normalmente informado y
razonablemente atento podria creer que es ese operador quien comercializa en su
propio nombre y por cuenta propia el producto para el que se utiliza dicho signo.
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